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Kilka sléw na poczatek...

Dzigki wspolnej pracy dwoch autorow — prawnika i ekonomisty,
uczestnikow wiekszego zespotu pracujacego od kilku lat nad zagadnieniami
transferu technologii i komercjalizacji otrzymujemy monografi¢ dotyczaca
tych kwestii, ale z punktu widzenia problematyki wtasno$ci intelektualnej
na uczelni wyzszej, oferowanej do wykorzystania w dziatalnosci
gospodarczej. Jest to bardzo trafny wybor tematyczny, przyblizajacy
wszystkim przedsigbiorcom te ciagle mato znane problemy prawne
i ekonomiczne, tak przeciez wazne dla rozwoju gospodarczego
1 unowoczes$niania technologicznego naszego kraju.

Dla teoretykow 1 praktykow zajmujacych si¢ komercjalizacja
wynikéw badan naukowych przydatne bedzie zapewne poglebienie wiedzy
o ochronie prawa wlasnosci intelektualnej w systemach wybranych panstw
europejskich 1 pozaeuropejskich, a nastepnie skonfrontowanie dokonanej
analizy z prawem polskim. Okazuje si¢, ze z roznych wzgledow, takze
z racji obowigzujacych od kilkudziesieciu lat uméw miedzynarodowych,
ochrona prawna w Polsce nie odbiega od standardow $wiatowych. Pewne
problemy sa raczej z prawidtlowym wykonywaniem naleznych uprawnien
1 praktyczng skutecznoscia dochodzenia roszczen ochronnych przed
powolanymi do tego organami i sadami. Stale za stabo rozwigzanymi
kwestiami sg prawa tworcow — wynalazcéw 1 prawa zatrudniajgcych ich
uczelni, a interesy przedsigbiorcow, chcacych skorzysta¢ z osiagnigc
badawczych i nowych technologii. Wida¢ nadal niedostateczne zrozumienie
w gronie politykow i organdw administracji rzadowej, czym jest transfer
technologii i1 jakie znaczenie ma komercjalizacja osiagnie¢ naukowych;
niemniej widoczny jest w ostatnich latach postep w tym wzgledzie zarowno
odnos$nie do rozwigzan ustawowych, jak 1 w sferze zarzadzania.

Opracowanie zostato podzielone na dwie czgsci. Pierwsza dotyczy
systemu ochrony wlasnosci intelektualnej w dwoch wybranych krajach
europejskich: Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz odrgbnie w Stanach
Zjednoczonych, majacych w analizowanej materii najwigksze osiagnigcia;
potem nastepuje rozwazenie tej ochrony w prawie polskim. Poza
szczegblowym przedstawieniem stosownych unormowan, wyodrebniona
zostala praktyczna strona uzyskiwania omawianych praw we wskazanych
krajach. Nastepnie ukazane zostaly mechanizmy nabywania tych praw
w Polsce. Rozwazania poprzedzajg ogdlniejsze uwagi wprowadzajace
w problematyke wtasno$ci wspolnie okre§lang mianem wtlasnosci na
dobrach niematerialnych. Ich podstawowym elementem jest prawo
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wiasnosci intelektualnej, skonkretyzowane w dziatalnos$ci gospodarczej
poprzez prawo wilasnosci przemystowej. Jest to prawo chronigce prawa
przedsiebiorcéw do tej sfery ich dziatalno$ci, ktora nie wiaze sie z jej
materialng strong (wlasno$¢ nieruchomosci i ruchomos$ci stuzacych
wykonywaniu produkcji lub $wiadczenia ustug), lecz ta strona, ktora
w sferze niematerialnej (firma, znaki towarowe, patenty, wzory
przemystowe i uzytkowe, dobre imi¢, goodwill itd) jest nieraz znacznie
istotniejsza dla przysporzenia przedsigbiorcy przychodow 1 zysku.
W szczegolnosci dotyczy to nowych technologii i wynikdw prac
badawczych na uczelniach wyzszych i umiejetnos$¢ ich komercjalizowania,
czyli sprzedawania do praktyki gospodarczej, co wobec globalizujacej si¢
stale gospodarki $wiatowej powoduje coraz to nowe problemy.
Umig¢dzynarodowienie produkcji, handlu i uslug sprzyja jednoczesnie
ujednolicaniu praw wtasnosci przemystowej i ich ochrony, przez co
w systemach prawnych poszczegélnych panstw wystepuja niewielkie
roéznice. Mimo to sg one na tyle znaczace, ze uwaza si¢ za wiodace pod tym
wzglgdem prawo USA, ktore jednak oparte jest na innym modelu prawnym
niz prawo europejskie, w tym takze w majacym tradycje¢ systemu common
law prawie Wielkiej Brytanii.

Atutem opracowania jest spojrzeniec na prawa wlasnosSci
intelektualnej w ich praktycznym funkcjonowaniu u podmiotéw
gospodarczych, ktorych dotycza. Dlatego uprzednie przedstawienie
normatywnej strony ochrony odnosnych praw nastapito tylko w niezbednym
zakresie, pozwalajacym na tatwe zrozumienie zagadnien takze, a moze
gtownie przez czytelnika, ktory nie jest prawnikiem i wcale lub niewiele
zetknal si¢ z nimi wczesniej. Niekonczacg si¢ nadal bolaczka polskich
odkrywcow nowych technologii jest ich transfer do praktyki gospodarczej
i skomercjalizowanie, czyli uzyskanie satysfakcji ekonomicznej zaréwno
dla przedsigbiorcy, jak i dla badacza oraz jednostki go wspomagajacej, jak
choéby uniwersyteckie centrum transferu technologii. Dlatego tak wazne
jest ukazanie w pracy procedury zgloszenia wynalazku ze wskazaniem
problemoéw praktycznych, jakie si¢ z tym wigza, z podaniem odpowiednich
przyktadow 1 niekiedy uzyskaniem instrukcji postepowania ,krok po
kroku”. Ten blok zagadnien zamyka pokazanie konsekwencji prawnych
pozytywnego zakonczenia procedury przez Urzgdem Patentowym
i uzyskania prawa wylacznego korzystania z wynalazku oraz $rodkéw
ochrony uzyskanego prawa. Tam, gdzie to potrzebne uwagi sg poparte
odwotaniem do pi$miennictwa, w ktorym znajdzie si¢ dalsze rozwinigcie
omawianej problematyki.



Strona prawna wiasnoéci intelektualnej jest potrzebnie i cickawie
rozwazona z pozycji zarzadzajacego instytucjg posiadajgcg prawa z patentu,
wzoru przemystowego lub uzytkowego, licencji, know-how lub know-why
(cze$¢ druga monografii). Okreslone prawo ma zapewni¢ uprawnionemu do
konkretnej  technologii ochron¢ rynku 1 uzyskanie dochodow
z wprowadzenia jej do obrotu (komercjalizacja). Istotne jest wigc spojrzenie
na takie aspekty praw wyltacznych, jak wplyw na konkurencyjnosé
gospodarki, sprzyjanie monopolizacji i ochrona przed nig, przyczyny
udzielania licencji, a takze na ekonomiczng stron¢ dochodzenia do tych
praw. Na szczeg6lna rekomendacje zashuguje koncowy fragment rozwazan,
ktéry z pozycji zarzadczej analizuje przekazanie wiasnosci intelektualnej
spotce w postaci jej wniesienia aportem do spotki kapitatowej w zamian za
objecie w niej udziatow. Nazywa si¢ to kreatywnym transferem technologii,
w czym pomagaja w niektérych krajach specjalne organizacje. Takie
zadysponowanie nowa technologia i skomercjalizowaniem wiedzy jest juz
takze mozliwe w Polsce w wigkszym stopniu niz dawniej, dzieki nowym
przepisom (z dnia 18 wrze$nia 2011 r.) w ustawie o szkolnictwie wyzszym.,
Zostato to przedstawione na przykladzie doswiadczen kilku krajow
i perspektyw polskich. Dla praktyki w naszym kraju wazne jest
przedstawienie rowniez zasad finansowania rozwoju i komercjalizacji
wlasnosci intelektualnej, wiacznie z elementami podatkowymi oraz
szczegOtowymi problemami praw do wynalazkéw powstatych na uczelniach
- samych uczelni i indywidualnych tworcow, z reguty jej pracownikow lub
uczestnikow konsorcjow badawczych. Kwestie te sa takze skonfrontowane
z doswiadczeniami innych krajow i projektowanymi, kolejnymi zmianami
w polskim prawie o szkolnictwie wyzszym. W tym kontekécie na
szczegdlng  uwage  zastuguje  zamykajaca  ksigzke  prezentacja
uniwersyteckiego modelu ochrony wtasnosci intelektualne;.

Lektura monografii nasuwa generalny wniosek. Gdyby
przedstawione w niej rozwigzania w wielu krajach, w r6éznych aspektach
prawa wlasnosci intelektualnej, w tym prawnej 1 ekonomiczno-
organizacyjnej oraz zgloszone postulaty wobec prawa polskiego zostaly
rzetelnie przeanalizowane 1 wprowadzone, to ponad dziesigcioletnie
doswiadczenia autorow w kierowaniu i wspoOlpracowaniu z Centrum
Transferu Technologii Uniwersytetu L.odzkiego przyniostyby im zashuzony
sukces i satysfakcje.



Majac w pewnym okresie wlasne doswiadczenia w tym wzgledzie
szczerze 1im tego zycze, a czytelnikom zainteresowanym tym
opracowaniem, zwlaszcza tworcom nowych technologii na uczelniach oraz
przedsigbiorcom, rekomenduj¢ je jako ciekawe i wazne.

Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego
i Handlowego

Uniwersytetu L.odzkiego

Sedzia Sadu Najwyzszego



Wstep | prezentacja zagadnienia, nawiazanie do prac
wczesniejszych

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacje wczesniejszych prac
poswieconych problemom w transferze technologii, a zwlaszcza zbiorowej
analizy, ktorej wyniki zostaly opublikowane w 2010 roku jako System
transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce — sify motoryczne
i bariery [red. Matusiak, Gulinski, 2010]. Wysitek badawczy podjety przez
zespOt autorski tamtego opracowania zaowocowal wskazaniem
kilkudziesieciu istotnych barier w procesie transferu wiedzy w Polsce. Jego
wynikiem byly opublikowane w tym samym roku Rekomendacje zmian
w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
[red. Matusiak, Gulinski, 2010]. W opracowaniu tym wskazano na mozliwe
zmiany, ktore zwigkszytyby innowacyjno$¢ polskiej gospodarki i korzysci,
jakie mozna uzyska¢ z szeroko rozumianej dzialalno$ci innowacyjne;j.
Proponowane zmiany dotyczyly réznych dziedzin, nie ograniczaty si¢ do
zmian w zakresie regulacji prawnych.

Autorzy niniejszego opracowania uczestniczyli w pracach
wspomnianego wyzej zespotu i postanowili przyjrze¢ si¢ pewnemu
wycinkowi zagadnien poruszanych we wczesniejszych pracach. Dotyczy on
praktycznych aspektéw ochrony wtasnos$ci przemystowej i innych doébr
intelektualnych zwigzanych $cisle z dziatalnoscig gospodarcza. Praca nie
zajmuje si¢ wiec klasycznym opisem prawa wlasnosci przemystowej, lecz
jest nakierowana na analize czytelnoSci i sprawnosci systemu ochrony
wlasnosci przemystowej dla jego przecigtnego uzytkownika. Chodzi w niej
w mniejszym stopniu o formalng analize¢ istniejacych rozwigzan prawnych
(ktore rzecz jasna musza by¢ przedstawione jako podstawa prowadzonych
rozwazan), lecz raczej o oceng ich dziatania w praktyce. Przyjeto zatozenie,
ze adresatem tych rozwigzan nie jest wyspecjalizowany organ wymiaru
sprawiedliwo$ci, organ wiadzy publicznej, lecz osoba, ktora uzyskata
ochrong badz jest na etapie poszukiwania ochrony pewnych dobr wlasnosci
przemystowe;j.

Wspomniane wczesniej prace analityczne z zakresu transferu
technologii byly skoncentrowane na analizie stanu faktycznego i prawnego
w Polsce. Autorzy wykorzystywali swoja wiedza dotyczacg obcych
rozwigzan, lecz dokonywanie poréwnan nie bylo gldéwnym celem
opracowan. Obecnie postaramy si¢ wskaza¢ na rozwigzania obce, ktore
moglyby stanowi¢ podstawe do oceny sprawnosci systemu polskiego,
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a czasem inspiracjc do dokonywania w nim pewnych zmian. W tym
zakresie praca jest inspirowana badaniami wykonanymi przez jednego
z autoroéw na zlecenie Urzedu Patentowego Rzeczpospolitej Polskie;j.

W pracy zawarto takze uwagi dotyczace przyjetego w Polsce
systemu transferu technologii z uczelni wyzszych do gospodarki. Jest to
uzasadnione tym, ze to zagadnienie uznaje si¢ za bardzo istotne dla
transferu technologii, a ustawodawca zdecydowal si¢ na nieco bardziej
szczegotowe uregulowanie tego procesu. Nadal prowadzi si¢ dyskusje na
temat tego, jaki model transferu jest optymalny dla uczelni i panstwa.
Autorzy zamierzajag dokona¢ oceny istniejacych konstrukcji, wnioski
dotyczace ewentualnych zmian albo nowych rozwigzan pozostawiajac
czytelnikom. Wykorzystywane sa tu wlasne doswiadczenia autorow,
z ktorych jeden kieruje Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu
Lodzkiego.
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Czes¢ pierwsza
Praktyczne aspekty funkcjonowania systemow ochrony
wlasnosci intelektualnej w Polsce, wybranych krajach

europejskich i USA






Rozdzial 1

1.1. Wlasnos¢ intelektualna i wlasno$¢é przemyslowa a pojecie
technologii

Ponizej zostang przedstawione podstawowe kwestie dotyczace
ochrony wybranych dobr niematerialnych, konieczne dla kompletno$ci
dalszego wywodu.. Wskazane zostang poszczegodlne rodzaje tych dobr,
zaprezentowane mechanizmy ich ochrony przyjete przez polskiego
ustawodawce. Poruszona zostanie réwniez kwestia uprawnionego do dobr
intelektualnych, ktére powstaja w toku prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej lub naukowej, co pozwoli ustali¢, komu mogg przystugiwac
prawa wylaczne.

Przedstawiony zostanie takze mechanizm transferu technologii
z uczelni do przedsigbiorstwa, wedlug rozwigzan wskazanych w ustawie
Prawo o szkolnictwie wyzszym ' . Jest to uzasadnione tym, ze
w powszechnym odbiorze uwaza sig, ze stosunkowo niska innowacyjnosc¢
polskiej gospodarki jest wynikiem stabego przeptywu technologii pomigdzy
uczelniami a praktycznym zastosowaniem w gospodarce. Trudno dopatrze¢
sie¢ pozytywnych zmian tej tendencji w ostatnich latach, mimo
podejmowania szeregu dziatan, w tym zwigzanych z nowymi
rozwigzaniami prawnymi.

Rozwazania nalezy rozpocza¢ od wskazania zakresu pojec
podstawowych, takich jak ,wlasno§¢ intelektualna”, ,,wlasnosé
przemystowa” oraz, uzywanego glownie w naukach innych niz prawne,
pojecia ,,technologia”. Pozwoli to na zakreslenie pola dalszych rozwazan
1 na skoncentrowanie si¢ na najistotniejszych problemach praktycznych
dotyczacych ochrony i komercyjnego wykorzystania tych dobr.

Dobra niematerialne stanowia jedng z kategorii dobr, ktéra moze
stanowi¢ przedmiot obrotu cywilnoprawnego, w tym takze i przedmiot
czynnoéci cywilnoprawnych?. Podobnie jak dobra czysto materialne, czyli
rzeczy, dobra niematerialne moga by¢ przedmiotem czynnosci prawnych
i faktycznych, a ich rola w prowadzeniu nowoczesnej dziatalnosci
gospodarczej jest coraz bardziej istotna. Ze swojej natury dobra

! Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym, Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze
zm.
% Szerzej o przedmiocie czynnosci prawnych i pojeciu dobr niematerialnych w tym
kontekscie: W. J. Katner [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, C.H. Beck,
Warszawa 2007, s. 1236 i nast.
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niematerialne nie s rzeczami (czyli obiektami materialnymi), niekiedy
jedynie pewne obiekty materialne (w tym takze rzeczy) sa niezbedne do ich
wskazania — jako materialne nosniki (okre$lane niekiedy jako corpus
mechanicum). Przyktadem moze by¢ film nagrany na ptycie DVD, program
komputerowy utrwalony na dysku itp. Istotg tego typu dobra nie jest rzecz,
ktora stanowi nosnik, lecz dobro intelektualne, zapisane w taki czy inny
sposdb na tym nosniku.

Tradycyjny podziat doktrynalny wprowadza trzy postaci dobr
niematerialnych: utwory, rozwigzania i oznaczenia. Podziat ten zwigzany
jest z istota dobra. Utwory to przejaw ekspresji tworczej, niekoniecznie
posiadajacy jakie§ konkretne zastosowanie, oznaczalng wartosc,
zaplanowane przeznaczenie. W tym przypadku ktadzie si¢ nacisk na
indywidualno$é, oryginalno$¢ ekspresji, a nie na uzyteczno$¢ dobra®,

Rozwigzania sa S$ci$le zwigzane z zastosowaniem w pewnej
dziedzinie techniki i ich celem jest przemystowe zastosowanie tego dobra
niematerialnego w ramach procesu komercjalizacji. W tym przypadku
zasadniczym celem jest usprawnienie procesu technologicznego,
uzytecznos¢ 1 ogolna korzys¢, jaka mozna odnie$¢ przez stosowanie
rozwigzania.

Oznaczenia z kolei stuzg identyfikacji towaru lub ustugi ze zrodlem
ich pochodzenia. Takze i w tym przypadku mamy do czynienia z pewnym
konkretnym zastosowaniem, podstawowa funkcja tego dobra jest
mozliwos$¢ odroznienia jednego produktu od innych podobnego rodzaju.
Podzial na trzy wskazane powyzej kategorie nie jest ani zupelny, ani
roztaczny. Wiele dobr ma ztozony charakter, co pozwala na
zakwalifikowanie ich do kilku kategorii naraz. Znak towarowy moze by¢
jednocze$nie chroniony jako utwor, wynalazek moze by¢ jednoczes$nie
chronionym wzorem przemystowym itp. * Mamy do czynienia takze
z licznymi dobrami, ktéore wymykajg si¢ z ram powyzszego podziatu, na
przyktad dobra o swoistej naturze t0 wizerunek cztowieka, firma (jako
oznaczenie przedsigbiorcy), bazy danych, nazwy domen internetowych
i szereg innych.

W zaleznosci od przedmiotu ochrony dobra niematerialne podlegaja
zasadom wlasciwym dla prawa wiasnosci intelektualnej (utwory) albo

% Co do subtelnej granicy pomiedzy utworem indywidualnym a innymi, nieposiadajacymi tej
cechy efektami dziatalnosci czlowieka por. J. Pozniak-Niedzielska [w:] J. Barta (red.),
System prawa prywatnego, t. 13, Warszawa 2013, s. 9-10.
*'0 wzajemnych relacjach w zakresie ochrony praw bezwzglednych por. R. Skubisz
[w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. X1Va, Warszawa 2012, s. 69 i nast.
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wlasnosci przemystowej (pozostate dobra, zwlaszcza wynalazki, wzory
uzytkowe, wzory przemyslowe, oznaczenia). Cechg charakterystyczng
wskazanych wyzej dobr jest to, ze s3 one chronione przez prawo
podmiotowe, jakie przystuguje uprawnionemu ze wzgledu na te dobra.
Oznacza to, ze ich ochrona jest zbudowana podobnie jak w przypadku
ochrony wilasnosci rzeczy. Uprawniony z tytutu utworu, wynalazku itp.
posiada prawo podmiotowe, ktorego istota jest to, ze moze korzystac
z przedmiotu tego prawa z wylgczeniem innych oséb, w granicach
wskazanych  przepisami prawa. Dochodzi wiec do swoistego
»Zawlaszczenia” dobra niematerialnego przez osobe uprawniong, ktora
uzyskuje ekonomiczna wylacznosé na korzystanie z niej’. Mozliwosé
uzyskania praw wylgcznych jest swoistg ,premig za pierwszenstwo”,
zwlaszcza w przypadku dobr wiasnosci przemystowej — ten, ktory
pierwszy wynalazt pewne rozwigzanie ma prawo do uzyskania szczegdlnej
ekonomicznej korzysci z tego tytutu®.

Oprocz wskazanych wyzej dobr wiasnosci intelektualnej i whasnosci
przemystowej prawo chroni takze i inne dobra niematerialne. Czasami
mamy do czynienia z dobrami odrgbnymi od wlasnosci intelektualnej
1 przemystowej, czasami za$§ z ochrong tych samych dobr, ale ze wzgledu na
nieco odmienne ich aspekty. Szczegolnie szeroka ptaszczyzne ochrony daja
przepisy dotyczace ochrony dobr osobistych, zwarte w art. 23 i 24 oraz 43
Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Przepisy te przewiduja bezwzgledng
ochrone dla dobr osobistych o0sob fizycznych i o0s6b prawnych przed
wszelkimi postaciami naruszen. Dla przedmiotu tej pracy szczegdlnie
istotne sg mechanizmy ochrony takich dobr osobistych, ktore sg bliskie
dobrom wiasnosci przemystowej lub wrecz si¢ z nimi pokrywajg. Trzeba tu
wymieni¢ zwlaszcza wskazane w art. 23 k.c.: nazwisko, pseudonim,
wizerunek, tajemnice korespondenciji’, twérczo$é naukows, artystyczng,
wynalazcza 1 racjonalizatorska. Kodeks cywilny nie odwoluje si¢ tu do
takich samych poje¢ jak ustawa Prawo wlasnosci przemystowej (dalej:

% Trzeba pamictaé, ze w przeciwienstwie do prawa wlasnosci rzeczy uprawnienia te sa
ograniczone czasowo — w przypadku utworéw do 70 lat od dnia $mierci autora,
w przypadku wynalazkéw na 20 lat od dnia zgloszenia wynalazku w Urzedzie Patentowym
itd.

8 Jest to podejscie typowe dla literatury amerykanskiej, por. np. L. Burgunder, Legal Aspects
of Managing Technology, Ohio 2004, s. 90-91. Na rézne uzasadnienia, jakie sg przyjmowane
dla systemu ochrony patentowej wskazuje R. Skubisz, dz. cyt., s. 86 i nast.

" Niezaleznie od jej formy pojecie to obejmuje oczywiscie takze korespondencje
elektroniczng, por. np. orzeczenie S.A. we Wroctawiu z 26.06.20102, ACa 521/12, LEX
1238502.
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PWP, ustawa z 30 czerwca 2000 r., t.j. Dz.U. 2003 r. Nr 199, poz. 1117 ze
zm.) oraz ustawa o prawie autorskim... (dalej: PA), ale mozna z tatwoscia
zauwazy¢, ze dobra osobiste w nim wymienione sa niejednokrotnie bliskie
przedmiotowi ochrony obu tych ustaw. Na przyktad, nazwisko i pseudonim
beda zwykle bliskie oznaczeniom przedsigbiorcy, wykorzystywanym przez
niego znakom towarowym itp. Twodrczo§¢ naukowa i artystyczna to
dziatalno$¢, ktéra zazwyczaj prowadzi do powstania utworu chronionego
przez PA. Tworczos¢ wynalazcza i racjonalizatorska z kolei prowadzi do
powstawania wynalazkow, wzoréw uzytkowych i wzoréw przemystowych®.

Katalog dobr osobistych wskazany w k.c. ma charakter
niewyczerpujacy, a w literaturze i praktyce orzeczniczej wskazuje si¢ na
istnienie innych jeszcze dobr, niewymienionych przez ustawodawce. Trzeba
tu zwroci¢ uwage zwlaszcza na takie dobra, ktore sg $cisle zwigzane
z dziatalnoscig gospodarcza, np. tajemnice przedsiebiorstwa [Katner, 2007],
do$wiadczenie i wiedze zawodowa®, tak zwany nick internetowy™. Dobra te
pozostaja pod ochrong przewidziang w k.c., niezaleznie od ochrony
przewidzianej w innych przepisach — np. tworczos¢ wynalazcza moze by¢
chroniona jednoczeénie przez przepisy PWP oraz stanowi¢ tajemnice
przedsicbiorstwa i przedmiot ochrony dobr osobistych, efekt tworczosci
artystycznej jest chroniony przez przepisy PA, tajemnica przedsigbiorstwa
przez przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: UZNK)
itd.

Mozna wskaza¢ i na takie dobra niematerialne, ktére nie s3
chronione przez konkretne przepisy prawa, mimo ze majg ogromne
znaczenie dla prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Przyktadem moze tu
by¢ know-how, rozumiane jako =zespét umiejetnosci o charakterze
technicznym™ | uzytecznych dla prowadzenia dziatalnoéci gospodarczej.
Innego przyktadu dostarcza renoma (czyli goodwill) przedsigbiorcy czy tez
niesprecyzowana dokladniej przez ustawodawceg, cho¢ wymieniona jako
przedmiot ochrony, dziatalno$¢ racjonalizatorska'®. Charakter prawny tych

8 Zwroémy uwage na to, ze k.c. nie chroni gotowego efektu tworczoscei, lecz sam proces, co
moze stanowié cenne uzupekienie mechanizméw ochronnych PA i PWP.
® Na przyktad S.A. w Poznaniu w orzeczeniu z 20.02.2013, I ACz 286/13, LEX 1283030.
0por. orzeczenie SN z 11.03.2008 r., 11 CSK 539/07, LEX 408428,
1 Co do pojecia know-how i jego relacji do poje¢ tajemnicy przedsiebiorstwa, wynalazku
i innych por. S. Sottysinski [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. XIVa,
Warszawa 2012, s. 658-659.
2 Pojecie to nie cieszy si¢ zbytnim zainteresowaniem doktryny, por. A. Szewc
[w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. XIVa Warszawa 2012, s. 932-933.
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dobr oraz ich samodzielno$¢ jest przedmiotem ztozonej dyskusji. Jak sig
wydaje, w konkretnych przypadkach mozna np. ustali¢, ze know-how
stanowi element innego dobra, np. tajemnicy przedsigbiorstwa. Niekiedy
jednak moze okaza¢ sie, ze jest to dobro catkowicie samodzielne. Ztozony
jest takze problem renomy, ktora jest S$ciSle zwigzana z samym
przedsiebiorstwem i nie moze by¢ przedmiotem samodzielnego obrotu. Nie
ulega jednak watpliwosci, ze podlega ochronie prawne;.

Powyzsze uwagi pozwalaja na ustalenie, ze dobra niematerialne
mogg by¢ chronione na rézne sposoby, a mechanizmy prawne temu stuzace
daja mozliwo$¢ wyboru réznych drég ochrony, w zaleznosci od charakteru
dobra i potrzeb zainteresowanego. Do istniejacych podziatow, kategorii,
definicji dobr niematerialnych nalezy podchodzi¢ ostroznie, pamigtajac, ze
czesto majg one charakter zlozony lub niejednoznaczny. Szczegdlnych
problemoéw przysparzajg zwlaszcza te dobra, ktore sa zwigzane z nowymi
srodowiskami dziatalno$ci gospodarczej lub metodami prezentacji. Dobrym
przykladem jest problem ochrony domen internetowych, zagadnienie
czyndéw nieuczciwej konkurencji w Internecie (np. cybersquatting, typo-
quattig, nieuczciwe pozycjonowanie, nieuczciwe tagowanie itp.).

Wynikajaca z natury rzeczy niemozno$¢ spojnego i roztacznego
uszeregowania 1 usystematyzowania dobr niematerialnych prowadzi do
koniecznoéci uzywania pewnych Kategorii zbiorczych, opisowych,
mieszczacych w sobie rdzne postaci tych dobr. Typowym pojeciem tego
rodzaju jest pojecie technologii**. Pojecie to jest okresleniem bardziej
potocznym niz prawnym, rozumianym raczej intuicyjnie niz poprzez
definicje, obejmujagcym swoim zakresem réznego rodzaju dobra
niematerialne zwigzane, przynajmniej potencjalnie, z dziatalno$cig
gospodarczg. W literaturze zauwaza si¢, ze technologia jest przede
wszystkim wiedza zastosowana w praktyce[Dorf, Byers, 2005]. Pojecie
technologii wyznaczaja cztery jej sktadniki: 1) proces, 2) system produkcji,
3) wiedza, technika, know-how lub metodologia i 4) system wykorzystania
wiedzy, techniki, know-how lub metodologii [Kline, 2009]. Z tego punktu
widzenia dyskusja na temat wlasnosci przemystowe] w kontekscie
technologii musi prowadzi¢ do taczenia jej z rynkiem. Jest to pewna
kategoria zbiorcza, ktora jest szczegdlnie uzyteczna wtedy, gdy okreslone
dobro niematerialne spetnia przestanki kilku wskazanych wyzej dobr, np.
jest jednoczesnie tajemnicg przedsigbiorstwa, wynikiem dzialan

¥ Mamy tu na mysli technologi¢ rozumiang szeroko — jako dobro niematerialne zwigzane
z dziatalnos$cia gospodarcza, nie za$ jako konkretng metodg¢ wytwarzania pewnego dobra.
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racjonalizatorskich i nieopatentowanym wynalazkiem. Jak si¢ wydaje,
pojecia tego mozna uzywaé takze dla tych dobr, ktére z mocy ustawy nie
podlegaja okreslonym modelom ochrony, np. wobec plandéw, zasad i metod
dotyczacych dzialalnosci gospodarczej (por. wylaczenie zawarte w art. 28
PWP). Jest to pojecie o tyle uzyteczne, ze pozwala na odwotanie si¢ do
niematerialnej natury dobra, bez koniecznoéci zaliczania go do
ktorejkolwiek z kategorii prawnych.

Uzywane w dalszej czes$ci opracowania pojecie technologii bedzie
odnosilo si¢ do uwag uniwersalnych, wlasciwych dla wszystkich dobr
wlasnoéci  przemyslowej lub intelektualnej, Iub innych doébr
niematerialnych, takze tych o nieustalonym charakterze prawnym.
Uprawniony

Mozliwos¢ uzyskania praw wylgcznych do dobr niematerialnych
przystuguje zazwyczaj osobie bedacej ich tworceg (tak jest w przypadku np.
utworow, wynalazkéw, wzordw uzytkowych) badz osobie, z ktéra dobro to
posiada pewien nierozerwalny i naturalny zwiazek (tak jest zwtaszcza w
przypadku débr osobistych)'®. Tak czy inaczej, zrodtem uprawnienia jest
osoba, z ktorg zwigzane jest dobro niematerialne — albo przez to, ze ta
0soba je wytworzyta, albo przez to, ze jest ono z nig naturalnie powigzane.

Dobra osobiste s3 zwigzane nierozerwalnie z uprawnionym
podmiotem i tylko on moze wnosi¢ o ich ochrone w trybie przewidzianym
w art. 23 1 24 kc. Zwykle to sam uprawniony decyduje takze
o ewentualnym zrzeczeniu si¢ tej ochrony, chociaz nie wydaje sie, aby
mozliwe bylo catkowite zrezygnowanie z dobra osobistego — jest ono
obicktywnie istniejaca warto$cia, niezaleznie od woli zainteresowanego™.
Dobra osobiste sg elementem szerszego pojgcia osobowosci, ktorej
konsekwencja jest istnienie przyrodzonej 1 niezbywalnej godnosci
cztowieka, o ktorej mowa w art. 30 Konstytucji RP'.

Podobnie do ochrony dobr osobistych uksztaltowano kwesti¢ praw
niemajatkowych tworcy w przypadku utworu chronionego przepisami PA.

¥ pomijam w tym miejscu kwestie zwiazane z uprawnionymi do korzystania z oznaczen
geograficznych, na ten temat szerzej: 1. Baranczyk, Ochrona prawna oznaczen
geograficznych, Warszawa 2008, s. 104 i 118 i nast.

5 Inng kwestig jest to, ze pewna osoba rezygnuje z pewnych przymiotow koniecznych do
istnienia dobra, np. zachowuje si¢ w sposob wykluczajacy posiadanie dobrego imienia.

% Dobra osobiste w zakresie, w jakim mieszcza sic we wskazanym tu pojeciu
konstytucyjnym, sa niezbywalne i dlatego zrzeczenie si¢ ich przez uprawnionego nie ma
skutku prawnego, por. W. Skrzydto, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
Warszawa 2007 s. 34.
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Zgodnie z art. 16 PA, autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong
w czasie i niepodlegajaca zrzeczeniu si¢ lub zbyciu wigz tworcy z utworem.
Wigz ta obejmuje zwlaszcza autorstwo, prawo do oznaczania utworu swoim
nazwiskiem lub publikacje anonimowa, nienaruszalno$¢ treSci i formy
utworu. Takze 1 w tym przypadku mamy do czynienia z pewnym
obiektywnie istniejacym stanem rzeczy, przesadzajacym np. o autorstwie.
Niezaleznie od tego, w jakich warunkach, w ramach jakiego stosunku
prawnego powstal utwor, jego tworca jest konkretna osoba, ktora nie moze
zrzec sig tego przymiotu®.

Jak wspomniano, takze w przypadku pozostatych praw do dobr
niematerialnych kluczowa jest posta¢ tworcy, ktoéry zwykle jest
jednoczesnie uprawnionym do uzyskania odpowiedniej ochrony i do
ekonomicznej eksploatacji dobra. Zarowno PA, jak i PWP traktujg tworce
jako podmiot pierwotnie uprawniony do wszelkich praw zwigzanych
z wytworzeniem dobra. Odmienna pozycja tworcy musi wynikaé
z przepiséw prawa albo z umowy taczacej tworce z inng osoba (na przyktad
z zamawiajacym wykonanie konkretnego rozwigzania, utworu itp.).
W sytuacji gdy dobra sa wynikiem dziatan wigkszej liczby osob, zwykle
osoby te sg traktowane jak wspotuprawnieni, a jednocze$nie domniemywa
si¢, ze ich udziaty sg rowne (por. art. 9 PA, art. 11 ust. 2 PWP).

Typowym przypadkiem oddzielenia uprawnien do uzyskania prawa
do wytacznej eksploatacji dobra niematerialnego od osoby jego tworcy jest
wykonanie go w ramach stosunku zatrudnienia'. W praktyce wystepuja
dwa modele takiego rozdziatu: przyznajace okreslone uprawnienia
pracodawcy z mocy prawa (funkcjonujace np. w USA) lub w zaleznos¢ i od
woli pracodawcy (model ten funkcjonuje np. we Francji i Niemczech).
W niektérych krajach istnieja regulacje dotyczace tzw. przywileju
profesorskiego — akademickiego (np. Szwecja, Wtochy), w ktorych
uprawnienia do wylacznej eksploatacji dobra niematerialnego posiada
tworca. Najczesciej jednak jesli pracodawca przeznacza i przekazuje do

17'W tym kontekscie interesujaca jest instytucja tzw. ghostwriteréw, czyli 0séb piszacych na
zlecenie innych ich wspomnienia, pamigtniki itp. Ghostwriter nie jest wymieniony jako
autor, mimo ze ksigzka jest wynikiem jego ekspresji tworczej. J. Barta i R. Markiewicz
trafnie podnosza, ze oznaczenie takiego utworu autorstwem osoby, ktora jest jedynie jej
»bohaterem”, mimo istnienia pewnej umowy z ghostwriterem, jest bezprawne — por.
J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa
2011, teza 19 do art. 16.

18 Stosunek zatrudnienia rozumiany jest tu szeroko — obejmuje takze inne umowy niz
umowa o prace, np. umowg o dzieto, zlecenia i podobne.
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dyspozycji  wlasne zasoby (np. aparatur¢ badawcza, personel
administracyjny, media) do prowadzenia prac naukowych i badawczo-
rozwojowych, to ma on prawo do wyltacznej ecksploatacji dobra
niematerialnego lub udzialu w zyskach z komercjalizowanego wynalazku.
We wskazanych wyzej sytuacjach prawa majatkowe beda przystugiwaly nie
tworcy, lecz pracodawcy (chyba ze umowa o prace przewiduje odmienne
rozwigzanie).

Kluczowe dla stwierdzenia, czy wytworzenie danego dobra
intelektualnego ma charakter pracowniczy, jest zdefiniowanie zakresu
obowiagzkéw wynikajacych ze stosunku pracy. Obowigzek stworzenia
wynalazku, utworu, oznaczenia nie musi by¢ przewidziany w umowie
wprost. Z zakresu obowiazkéw powinno jednak wynikaé, ze umowa
obejmuje aktywno$¢ tworczag [du Vall, 2008], a specyfika zawodu lub
stanowisko pozwalaja na domniemanie, Zze praca naukowo-badawcza
i tworzenie dobr wiasnos$ci intelektualnej wpisane s3 w obowiazki
pracownika [Chlebny, 2010].

Podobnie wyglada sytuacja, gdy dobro zostalo wytworzone w ramach
innegj umowy (np. umowy o dzieto, przewidujacej osiagnigcie efektu
w postaci wynalazku). Trzeba w tym miejscu zwroci¢c uwage na
rygorystyczne regulacje PA, ktére znaczaco wzmacniajg w takiej sytuacji
pozycje tworcy, wymagajac migdzy innymi odrgbnego okreslenia
wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich, mozliwo$¢ podniesienia
wynagrodzenia tworcy, jezeli okaze si¢, ze utwor przynosi zamawiajagcemu
znaczgce korzysci, mozliwos¢ odstagpienia od umowy w sytuacji, gdy utwor
nie bedzie rozpowszechniany przez nabywce praw autorskich
w odpowiednim terminie (por. art. art. 41 ust 2 i 4, 45, 48, 57 PA). Tego
rodzaju wzmocnienia pozycji tworcy nie przewiduje PWP, gdzie sposob
wykorzystania dobra pozostaje do wylacznej decyzji uprawnionego,
niezaleznie od woli samego tworcy.

Do dobr nieobjetych wyraznie zakreslong ochrong we wskazanych
wyzej przepisach nalezy odpowiednio stosowa¢ regulacje tam zawarte. Na
przyktad uprawnienia do know-how beda przystugiwaty tworcy, chyba ze
dobra te zostaty wytworzone w ramach stosunku pracy lub innego stosunku
prawnego. Trzeba jednak mie¢ $wiadomos$¢, ze zwlaszcza na gruncie know-
how i innych niematerialnych efektow prowadzonej dziatalnosci zawodowej
(mozna tu wskaza¢ np. ogdlne doswiadczenie techniczne, wiedze ogo6lng
uzyskang w trakcie wykonywania pracy, znajomos$¢ rynku, znajomosc
zachowan klientow, korzysci plynace ze szkolen zawodowych, optaconych
przez pracodawcg itp.) rozdzielenie sfer wylgcznych uprawnien pracodawcy
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i pracownika jest zwykle bardzo trudne'®. W wielu sytuacjach mozna
unikng¢ konfliktu dotyczacego uprawnien jedynie poprzez wprowadzenie
odpowiednich postanowien do umowy o prace (lub innej, na podstawie
ktorej sa wykonywane dziatania). Typowym narz¢dziem prawnym do
zachowania calo$ci tego rodzaju uprawnien po stronie pracodawcy sa
klauzule dotyczace zakazu konkurencji, uregulowane w art. 101*-101°
Kodeksu pracy. Klauzule te moga uniemozliwi¢ pracownikowi
wykorzystanie wiedzy uzyskanej w trakcie umowy o prace w pozniejszej
dziatalno$ci zawodowej lub gospodarczej, przynajmniej przez pewien okres.
Ze wzgledu na to, ze wymagaja jednak dodatkowego wynagrodzenia
pracownikowi tego, ze jego zdolnoS$ci zarobkowe zostang w pewien sposob
ograniczone, nie cieszg si¢ one w Polsce zbyt duzym zainteresowaniem.

18 Ciekawej ilustracji probleméw, z jakimi styka si¢ orzecznictwo przy ocenie tego, kto moze
mie¢ prawo do faktycznej wiedzy i umiejetnosci bytego pracownika, dostarcza amerykanskie
orzeczenie w sprawie Integrated Cash Management Services, Inc. V. Digital Transactions,
Inc. z 1989 r. Wskazano w nim na mozliwo$¢ nawet podswiadomego wykorzystywania
umiejg¢tnosci programistycznych stanowigcych wylaczng wiasnos$¢ bytego pracodawcy. Sad
uznal, Ze jest to bezprawne, mimo ze naruszyciel dzialat w dobrej wierze.
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1.2. System ochrony wlasnos$ci przemystowej i innych débr
intelektualnych zwigzanych z dzialalno$cig gospodarcza

Ustawodawca przyjmuje rézne modele ochrony poszczegdlnych
dobr niematerialnych. Niektére sa chronione automatycznie, z mocy prawa,
inne wymagaja pewnej aktywnosci zainteresowanego, inne znow uzyskania
formalnego potwierdzenia w ramach procedury okreslonej przez prawo.
Modele ochrony podobnych débr w poszczegoélnych panstwach moga by¢
odmienne. Przykladem moze by¢ model ochrony programéw
komputerowych, ktére w USA sg przedmiotem patentowania jako
wynalazki %, a w Unii Europejskiej sa traktowane jako utwory i podlegaja
automatycznej ochronie na gruncie prawa autorskiego®. Mozna jedynie
zaznaczy¢, ze odmienne systemy ochrony stanowia powazng bariere
w obrocie mi¢dzynarodowym tego typu dobrami.

W  przypadku wlasnosci intelektualnej chronionej prawem
autorskim ochrona praw tworcy nastepuje z mocy prawa, z chwilg ustalenia
utworu, nawet jesli jest on nieukonczony (art. 1 ust. 3 PA). Nie wymaga si¢
podejmowania jakichkolwiek staran w celu uzyskania ochrony przez
samego autora, a nawet $wiadomo$ci posiadania przez niego praw
autorskich. Ten model ochrony obejmuje jednakze tylko utwory
w rozumieniu PA i w zakresie uprawnien wskazanych na gruncie tej
ustawy. Dlatego, jezeli dojdzie do naruszenia praw tworcy do dzieta, ktére
jednoczesnie jest wykorzystywane np. jako znak towarowy, to tworca (lub
inny uprawniony) bedzie mogt korzysta¢ z roszczen, jakie przewiduje PA
— ale ochrona jego praw jako korzystajacego ze znaku towarowego bedzie
uzalezniona od tego, czy wobec takiego znaku uzyskal stosowne prawa na
gruncie PWP.

Ochrona z mocy prawa jest przyznawana takze dobrom osobistym.
Takze 1 tu nie wymaga si¢ od wuprawnionego zadnych dziatan
uprzedzajgcych uzyskanie ochrony — dobra sg chronione same przez sig,
jako wartosci immanentnie przyshugujace uprawnionej osobie. Uprawniony
nie moze zrzec si¢ dobra osobistego, moze jedynie zrezygnowaé z jego

2 Ochronie podlega nie tyle sam algorytm, co jego praktyczne zastosowanie dla uzyskania
okreslonego efektu, por. R. Prentice, J. Allison, Business Law, Ohio 2003, s. 221.

2! Model ochrony praw autorskich w USA i UE jest zresztg takze odmienny, w USA
przewiduje si¢ rejestracj¢ praw autorskich (copyright), co nie jest spotykane w Europie.
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ochrony, np. poprzez wyrazenie zgody na naruszenie dobra®. Ochrona dobr
osobistych jest niezwykle intensywna, jest bowiem uniezalezniona od
ewentualnej winy naruszajagcego te dobra. Nawet jezeli dochodzi do
naruszenia dobr w sposob niezawiniony, to i tak osoba uprawniona moze
zada¢ zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkéw. Naruszajacy dobra
osobiste moze zwolni¢ si¢ z odpowiedzialno$ci jedynie przez wykazanie, ze
jego dziatanie jest zgodne z prawem (np. posiada zgodg uprawnionego na
okreslone dziatania, przepis prawa pozwala mu na dokonanie naruszenia
itp.). Ochrona dobr osobistych jest jednak skoncentrowana gtéwnie na
srodkach niemajatkowych. Ich podstawowym celem jest zaprzestanie
naruszenia oraz usunigcie jego skutkéw, ale juz nie zapewnienie
stosownego odszkodowania. Z tego powodu $rodki przewidziane w art. 23
i 24 k.. z reguly nie bedg wystarczajagce do usunigcia majgtkowych
skutkow naruszenia takich dobr, ktore sg zwigzane z dzialalnos$cig
gospodarcza lub zawodowa uprawnionego.

W przypadku doébr wiasno$ci przemystowej uzyskanie ochrony
prawnej wymaga zgloszenia do Urzedu Patentowego i przyznania przezen
stosownych uprawnien wytacznych, po przeprowadzeniu postgpowania.
W przypadku wynalazku staje si¢ tak poprzez przyznanie uprawnionemu
patentu. Nie ma w tym przypadku mowy o ochronie z mocy prawa, samo
wytworzenie dobra nie daje tworcy szczegdlnych uprawnien z tym
zwigzanych . Co istotne, sam proces tworzenia nowego rozwigzania
zawiera w sobie powazne zagrozenia dla mozliwo$ci uzyskania ochrony
prawnej. Wynika to z tego, ze ujawnienie rozwigzania wyklucza jego
pézniejsze opatentowanie, czyli objecie ochrong wylaczng. Nie mozna
bowiem ochroni¢ rozwigzania, ktdre jest ujawnione w jakikolwiek sposob
przed zgtoszeniem do Urzgdu Patentowego. Niemniej juz samo zgloszenie
do Urzgdu Patentowego powoduje, ze tworca moze po dniu zgloszenia
dokonywac¢ prezentacji i w przypadku podzniejszego przyznania prawa
wylacznego wynalazek bedzie chroniony od dnia rejestracji zgloszenia
patentowego w Urzedzie Patentowym.

Tworca, ktory podejmuje prace nad nowym wynalazkiem, musi
wigc w pierwszej kolejnosci mie¢ $wiadomo$¢ zasad przyznawania mu
praw wylacznych. Bez tej swiadomo$ci moze z tatwosciag doprowadzi¢, np.

2 Na przyklad uczestnik pojedynku bokserskiego godzi si¢ na naruszenie jego dobr
osobistych w jego toku. Szerzej por. M. Pazdan [w:] M. Safjan (red.), System prawa
prywatnego, t. 1, Warszawa 2007, s. 1156 i nast.

# Pomijam w tym miejscu szczegolng pozycje uzywacza uprzedniego, opisang w art. 71
PWP, ktora ma, jak si¢ wydaje, stosunkowo nieduze znaczenie praktyczne.
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w toku prac badawczych, w ramach prezentacji wynikow dziatalnosci
naukowej itp., do utraty mozliwos$ci uzyskania praw z patentu. Trzeba takze
mie¢ $§wiadomo$¢, ze wynik procesu patentowania moze by¢ trudny do
przewidzenia. Nie zawsze da si¢ jednoznacznie z gory ustali¢, czy
rozwigzanie ma cech¢ nowos$ci i odpowiedni potencjal innowacyjny do
uzyskania tego rodzaju prawa wylacznego. Poza tym ochrona patentowa jest
ochrong lokalna, przystugujaca wytacznie w krajach, ktore zostaly przez
zglaszajacego wybrane do ochrony i gdy dokonane zostaly w terminie
wszystkie oplaty zwigzane z uzyskaniem patentu i jego ochrong na danym
terytorium. Bez watpienia proces uzyskiwania ochrony patentowej jest
kosztowny, trudy i wymaga od tworcy posiadania odpowiedniego poziomu
wiedzy prawnej. Do kwestii tej wrocimy przy omawianiu praktycznych
aspektow procedury patentowe;.

Polskie prawo przewiduje okreSlone mechanizmy ochrony
w przypadku jeszcze jednego z istotnych dla dziatalno$ci gospodarczej dobr
niematerialnych, jakim jest tajemnica przedsiebiorstwa. Artykul 11 ust. 1
UZNK uznaje, ze przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie cudzych
informacji  stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa jest czynem
nieuczciwej konkurencji. Problematyka nieuczciwego wykorzystania
informacji w walce konkurencyjnej jest wazna, gdyz dzigki jej
wykorzystaniu przy dokonywaniu transakcji handlowych i podejmowaniu
decyzji na zawarcie okreSlonej umowy mozna zweryfikowaé pozycje
przetargowa swojego kontrahenta, towar czy tez ustuge, uzyskujac nad nim
zasadnicza przewage [ Wegierski, 2010].

Artykul 11 UZNK w ust. 4 precyzuje, ze przez tajemnice
przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub
inne informacje posiadajagce wartos¢ gospodarcza, co do ktorych
przedsigbiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.
Naruszajacy tajemnice przedsigbiorstwa moze byé w pierwszej kolejnosci
zobowigzany do zaniechania naruszen, a takze do zaptaty stosownego
odszkodowania. Dla uzyskania ochrony dobra niematerialnego, jakim jest
tajemnica przedsigbiorstwa, konieczne jest jednak, by uprawniony
przedsigbiorca przedsiewzigl stosowne $rodki w celu zachowania poufnosci
chronionych informacji. Srodki te powinny miesci¢ si¢ w granicach
racjonalnej ochrony (nie wymaga sie wprowadzania absolutnego
zabezpieczenia) oraz powinny by¢ wiadome osobom trzecim, tak by
zdawatly sobie one sprawg z tego, jakie informacje sg chronione jako
tajemnica przedsicbiorstwa. W literaturze obcej jako typowe narzgdzia
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ochrony tajemnicy przedsi¢gbiorstwa wymienia si¢ zwlaszcza [Burgunder,
2004]:
— fizyczne ograniczenie dostgpu do informacji objetych tajemnica,
— zastrzezenia o zachowaniu poufno$ci w umowach z pracownikami,
— zapewnienie bezpieczenstwa sieci komputerowej,
— dbatos¢ o niszczenie dokumentacji papierowe;j,
— wykluczenie dostepu pojedynczych oséb do catosci informacji
objetych tajemnica,
— przypominanie o obowigzku zachowania tajemnicy pracownikom
rezygnujacym z dalszego zatrudnienia.

Z natury rzeczy wyklucza si¢ mozliwo$¢ objgcia tajemnica
informacji dostgpnych powszechnie, ktéore mozna uzyskaé w zwyklej
i dozwolonej formie®®. Dla uzyskania ochrony konieczne jest wiec podjecie
stosownych dziatan przez samego zainteresowanego, tak by wskaza¢ na
zakres poufnosci pewnych informacji.

Omowiona wyzej ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa stanowi
jedyne narzgdzie ochrony (oprocz ewentualnej ochrony na gruncie dobr
osobistych) dla tych dobr, ktore nie podlegajg ochronie na gruncie
przepisow PA lub PWP. Jako tajemnice przedsicbiorstwa mozna wiec
chronié¢ np. know-how, wynalazek na etapie przygotowan do patentowania®,
wyniki badan naukowych, reguly prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
itp.

Wykorzystanie prawa autorskiego w ochronie technologii

Jak wczesniej wspomniano, prawo autorskie nie jest nastawione na
ochron¢ dobr zwigzanych z dziatalno$cig gospodarczg. W obszarze jego
zainteresowania znajdujg si¢ wszelkie efekty niematerialne dziatalnosci
ludzkiej, niezaleznie od ich zastosowania. Dotyczy to zardwno dziatalnosci
0 znaczeniu wylacznie estetycznym, jak i takiej, ktora jest zwigzana
z prowadzeniem dziatan zarobkowych. Cel, jaki przy$§wiecat autorowi (lub
nawet brak jakiegokolwiek celu czy tez $wiadomosci celu) nie ma znaczenia
dla ochrony na gruncie PA. W literaturze przyjmuje si¢, ze utwor jest
zjawiskiem obiektywnym, powstajacym nawet wtedy, gdy porzadek prawny

2 por. np. orzeczenie S.A. w Poznaniu z 24.11.2010, I ACa 887/10, LEX 898663. Tajemnice
przedsigbiorstwa mogg jednak stanowié¢ takze informacje dotyczace maszyn czy urzadzen,
ktorych elementy sa widocznie i powszechnie dostepne, por. np. orzeczenie SN z 28.02.2007,
V CSK 444/06, LEX 234799. Jest jednak kwestia dyskusyjng, czy mozna objaé tajemnica
przedsigbiorstwa informacje powszechnie dostepne, ktorych zdobycie lub uporzadkowanie
wymaga jednak znaczacego naktadu pracy lub indywidualnej koncepcji.

% Por. S. Soltysinski, dz. cit., s. 660—661.
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nie uwzglednia ochrony praw autorskich ®®. Takie podejécie do praw
autorskich nie wyklucza, rzecz jasna, mozliwosci powstania ich jako efektu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Czasami wynik takiej dziatalnosci
bedzie miat charakter mieszany, stanowigc jednocze$nie przedmiot praw
autorskich i jakiego$ prawa wiasnosci przemystowej. Czasami za$§ dziatania
przedsigbiorcy doprowadza do powstania utworu w rozumieniu PA, ale
przeznaczonego wilasnie do wykorzystania w tej dziatalnosci.

W tym pierwszym przypadku prawo przewiduje ochrong
kumulatywna. Dobro niematerialne bedzie chronione wigc zarowno
srodkami ochrony praw autorskich, jak i przewidzianymi dla ochrony débr
wilasno$ci przemystowej. Uprawniony wybierze taka droge obrony swoich
praw, ktéora bedzie dla niego najkorzystniejsza. Te relacje migdzy
regulacjami PA i PWP zostaly uwzglednione przez ustawodawce w art. 1
ust. 2 PA, gdzie wsrod utworéw sa wymienione wzory przemystowe jako
przedmiot ochrony. Niemniej, tego typu kumulatywna ochrona moze
dotyczy¢ nie tylko wzoréw przemyslowych, lecz takze i innych
przedmiotdw whasnosci przemystowej (np. znakéw towarowych) ¥ .
Podstawowym warunkiem jest jednak to, aby dobro wlasnosci
przemystowej spetniato jednoczesnie przestanki utworu w rozumieniu PA%,

W praktyce, jak si¢ wydaje, wicksze znaczenie ma sytuacja,
w ktorej mechanizm ochrony prawnoautorskiej jest jedynym dla pewnego
dobra zwigzanego z dzialalno$cia gospodarcza. Dzigki szerokiemu
rozumieniu tworu, obejmujacemu wszelkie przejawy ludzkiej tworczosci,
niezaleznie od $rodka ekspresji, mozna zapewni¢ ochrong takze i takich
dobr, ktére nie sg chronione ani przez PWP ani przez jakiekolwiek inne
przepisy. Trzeba rzecz jasna pamicta¢ o tym, ze samo PA wylacza pewne
dobra spod swojej ochrony. Zgodnie z art. 4 PA pewne efekty dziatalno$ci
ludzkiej sa wytaczone spod ochrony prawnoautorskiej. Sa to:

— akty normatywne lub ich urzgdowe projekty,
— urzedowe dokumenty, znaki i symbole,
— opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

% Chociaz, wydaje sie, Ze jest to zalozZenie raczej teoretyczne — W tym, czy innym stopniu,
kazdy porzadek prawny chroni prawa autorskie. To zatozenie umozliwia jednak ochrong
utwordéw powstatych w przesztosci, przed powstaniem regulacji chroniagcych te prawa, por.
S. Grzybowski [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego, t. X111, Warszawa 2013, s. 1.
2" por. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak [w:] J. Barta (red.), System prawa prywatnego,
t. X1, Warszawa 2013, s. 44.
% Por. E. Pozniak-Niedzielska [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. XIVb,
Warszawa 2012, s. 341.
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— proste informacje prasowe.
Niekiedy wskazane wyzej dobra sg przedmiotem ochrony przewidzianej
w przepisach szczegolnych. Tak jest np. w przypadku herboéw miast,
odznaczen i orderow i innych.

Zgodnie z generalng zasada PA ochronie podlega przejaw
dziatalnosci, a nie sama idea. Dlatego nie mozna chroni¢ np. samego
pomystu zwigzanego z prowadzong dziatalnoscia, jezeli nie stal si¢ on
obiektem jakiejkolwiek ekspres;ji.

Szereg dobr niematerialnych, ktore podlegaja ochronie tylko na
gruncie PA, ma zasadnicze znaczenie dla dziatalnosci gospodarczej. Mozna
tu przyktadowo wskaza¢ nastepujace wartosci:

— programy komputerowe,

— utwory reklamowe,

— bazy danych,

— utwory funkcjonujace w ramach sieci komputerowych.
Podane wyzej efekty niematerialne dziatalnosci czlowieka, chociaz nie sg
dobrami wiasnosci przemystowej, to jednak na pewno moga by¢ zaliczone
do zbiorczej kategorii ,,technologii”.

Programy komputerowe podlegaja ochronie na gruncie PA. Nie sg
chronione natomiast jako przedmiot wtasno$ci przemystowej. Zauwaza sie,
ze jest to nietypowy przedmiot ochrony na gruncie PA, poniewaz jest $cisle
zwigzany z technikg [Barta, Markiewicz, Matlak, 2013]. Programy
podlegaja ochronie na zasadach odpowiednich do stosowanych wobec
utworow literackich. Przy ocenie indywidualno$ci utworu przybierajacego
posta¢ programu komputerowego nalezy bra¢ pod uwage, rzecz jasna, nie
jego zapis (w postaci ciggu znakow), lecz funkcjonalnos$¢ zapisanego
algorytmu. Kwestia przyjetego mechanizmu ochrony wywotuje pewne
kontrowersje, zwraca si¢ zwlaszcza uwage na to, ze istota ochrony dzieta
literackiego i1 programu komputerowego jest jednak znaczaco odmienna
[Barta, Markiewicz, Matlak, 2013].

Utwory reklamowe s3 bez watpienia istotnym elementem
dziatalno$ci gospodarczej, zwykle spelniajac standard utworu w rozumieniu
art. 1 PA. Czgsto same utwory lub tez ich fragmenty podlegaja ochronie na
gruncie PWP — jako chronione znaki towarowe. Utwory reklamowe roznia
si¢ od reszty utworow tym, ze posiadajg pewna szczegdlng funkcje, jaka jest
zacheta do zakupu pewnych towardéw, skorzystania z ustug itp. Ich funkcja
jest Scisle zwigzana z dzialalno$cig gospodarczg — w przeciwienstwie do
,,CZystego” utworu powstajag w $cisle okreslonym i1 z géry zatozonym celu.
Z tego powodu uznaje si¢ mozliwo$¢ powstania praw wytacznych nawet do
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bardzo prostego utworu reklamowego, w postaci krotkiego sloganu, sygnatu
muzycznego itp. Granica indywidualnosci jest tu postawiona zdecydowanie
nizej niz w przypadku pozostatych utworow [Barta, Markiewicz, Matlak,
2013].

Zbiory informacji w postaci uporzadkowanych Kkolekcji, bibliotek,
spisow (niezaleznie od formy technicznej ich utworzenia) od dawna budzity
powazne kontrowersje co do sposobu ochrony prawnej. Z jednej strony nie
posiadaja one elementow, ktore pozwalatyby zaliczy¢ je do jakiejkolwiek
kategorii wtasnos$ci przemystowej (np. wynalazku, wzoru uzytkowego itp.),
z drugiej za$ sam sposob uporzadkowania informacji z reguly jest
stosunkowo mato kreatywny. Z tego drugiego powodu trudno zaliczy¢ bazy
danych do kategorii utworéw. Wielkie znaczenie tego rodzaju dobr,
w potaczeniu ze znacznym zazwyczaj naktadem pracy, koniecznym do ich
wytworzenia, prowadzi jednak do tego, ze do§¢ powszechnie uznaje sie, ze
bazy danych moga stanowi¢ przedmiot prawa autorskiego (w przeciwnym
wypadku w ogole nie podlegatyby ochronie). Dla uzyskania przez bazg
danych statusu utworu konieczne jest uznanie, ze w doborze, uktadzie lub
zestawieniu elementéw sktadowych zbioru przejawiac si¢ bedzie, chocby
z niewielkim nasileniem, indywidualna tworczos¢ [Barta, Markiewicz,
Matlak, 2013]. Ochrone wytworzonej bazy danych bedzie wiec wykluczaé
jedynie oczywisto$¢ zestawienia, zwlaszcza w polaczeniu z tatwoscia
uzyskania poszczegdlnych elementow”. Nie podlegaja natomiast ochronie
same fakty ujete w zestawieniu bazy, jezeli sa powszechnie dostepne™®.

Sieci komputerowe (zwtaszcza, cho¢ nie tylko, Internet), wymagaja
niekiedy tworzenia calkowicie nowych utworéw, odmiennych od
wystepujacych w innych srodowiskach. Co istotne, mozna mie¢ watpliwos¢,
czy utwory te posiadaja wlasne corpus mechanicum, poniewaz nie musza
wystepowac w jakiejkolwiek materialnej formie, stanowiac w swojej istocie
czysta informacje. Ochrong prawnoautorska przyznaje si¢ catym stronom
internetowym, jak tez ich czg$ciom sktadowym, takim jak menu, system
odestan itp. [Barta, Markiewicz, Matlak, 2013] Zwraca si¢ uwage na to, ze
w przypadku tych utworow pojawia si¢ szereg problemow czysto
praktycznych z zastosowaniem do nich klasycznych poje¢ PA. Trudno jest,

2 Nije wkraczamy w tym miejscu w zagadnienia ochrony publicznoprawnej danych, co jest
przedmiotem regulacji ustawy z 27.07.2001 o ochronie baz danych, Dz. U. z 2001 Nr 128,
poz. 1402.
* Na gruncie orzecznictwa amerykanskiego co do ochrony baz danych por. orzeczenie
w sprawie dotyczacej ksigzek telefonicznych: Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone
Service, 1991.
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np. okresli¢ moment ,,ustalenia” utworu, zawodzi tradycyjne rozumienie
pojecie jego ,,zwielokrotnienia”. Zasadnicze trudnosci zwigzane z ochrong
tych dobr prowadza do dyskusji nad adekwatnoscig tradycyjnych pojec
prawa autorskiego wobec tego rodzaju utworéw. Ochrona oferowana przez
PA jest zazwyczaj jedynym narzedziem prawnym, jakie pozostaje do
dyspozycji uprawnionego. Oczywiscie niektore utwory tego rodzaju moga
posiada¢ elementy chronione w inny sposéb — np. wykorzystujac znaki
towarowe przedsigbiorcy. Niemniej cato$¢ prezentacji sieciowej moze —
jesli spelnia warunki wskazane w art. 1 ust. 2 PA — by¢ chroniona tylko
przez konstrukcje prawa autorskiego *. Mozna zreszta zauwazyé, ze
stosunkowo duza elastyczno$¢ tych rozwigzan pozwala na wykorzystywanie
ich nawet w tak nowym $rodowisku. Ewentualne odrgbne regulacje prawne
chronigce ,,tworczos¢ sieci” czy tez nawet same programy komputerowe
powinny by¢ efektem bardzo przemyslanych dziatan. Obecnie
korzystniejsze jest, jak si¢ wydaje, elastyczne eksploatowanie znanych od
wiekéw konstrukeji prawa autorskiego.

Przy wyborze metody ochrony technologii trzeba jednak pamigtaé
o zasadniczej roznicy w mechanizmach ochronnych. W przypadku ochrony
wilasnosci przemystowej jej zakres jest wyznaczony przez tre$¢ zgloszenia
do Urzedu Patentowego. Doktadnie taki wynalazek, dokladnie taki znak
towarowy jak opisany w zgloszeniu - bedzie objety ochrong i wytacznoscia
dla zgtaszajacego. Zakazane bedzie takze komercyjne uzywanie rozwigzan
opartych na takiej samej koncepcji - ale z uzyciem odmiennych $rodkow
technicznych (np. niedozwolone jest zastgpienie substancji chemicznej
rownowazng, zastgpienie urzadzen innym, ale o takich samych cechach
technicznych). Nowy wynalazek powinien opiera¢ si¢ o nowa idee
rozwigzania problemu technicznego.

Ochrona prawno-autorska chroni natomiast sam sposob wyrazenia
pewnej idei. Nie wyklucza to powstania nowego utworu autorskiego,
opartego na takiej samej koncepcji - ale przy uzyciu nowych $rodkow
wyrazu. Doskonatego przyktadu dostarczajg tu dzieta literackie, czgsto
oparte na wrecz identycznych pomystach co do budowy akcji - lecz

® Specyfika $rodowiska internetowego spowodowata powstanie szeregu nowych koncepcji
praw autorskich dla oprogramowania komputerowego i utworéow dostgpnych w sieci.
Przykltadem sg tu zwlaszcza koncepcje open source, znane gldwnie z oprogramowania
operacyjnego Linux. Szczegdlnym narzedziem ochrony praw autorskich w sieci sg licencje
Creative Commons, ktorych konstrukcja ma, w zamierzeniu tworcow, odpowiadac jak
najlepiej wymaganiom S$rodowiska sieciowego — por. konstrukcje licencji dostgpne na
stronie: http://creativecommons.org/choose/.
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osadzone w innych realiach. Takie "zapozyczenie" cudzego dobrego
pomystu jest tu dopuszczalne, tak dlugo, jak nowe dzieto wyrdznia sig
oryginalnosciag. Bardzo podobne problemy wystepuja w przypadku
programéw komputerowych, zwlaszcza tych, ktore stuzg zadaniom
wymuszajacym pewien schemat dziatania. Z tego wzgledu trzeba pamigtac,
ze pozostanie na gruncie ochrony oferowanej przez prawo autorskie moze
otworzy¢ szeroka droge do nasladownictwa dla duze rzeszy osob, chcacych
skorzysta¢ z raz ujawnionej koncepcji.
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1.3. Transfer technologii na tle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym

Naturalnym zrédtem nowoczesnych technologii dla gospodarki
powinny by¢ uczelnie wyzsze. Od lat uznaje si¢ jednak, ze w Polsce wiele
nowoczesnych technologii powstajacych na uczelniach nie podlega
nastepnie dalszemu wykorzystaniu lub podlega mu z naruszeniem praw
wylacznych 0s6b uprawnionych. Ustawodawca, realizujac generalny
postulat zwigkszenia innowacyjnosci polskiej gospodarki, wprowadzit
w zwigzku z tym do Ustawy Prawo 0 szkolnictwie wyzszym odr¢bng
regulacj¢ prawng, ktéora w zamierzeniu miata zapewni¢ nowy model
mechanizmu transferu wiedzy i technologii (w szerokim rozumieniu tego
stowa) z uczelni do podmiotow zainteresowanych ich komercyjnym
wykorzystaniem*. W odniesieniu do mechanizméw ochrony whasnosci
intelektualnej transfer wiedzy i technologii to przekazanie informacji jawnej
i/lub chronionej, przeptyw wlasnosci intelektualnej od wtlasciciela
(sprzedajacego) do nabywcy. Transfer technologii w zalozeniu ma rozwijac
nauke w kierunku jej wykorzystania w praktyce. Transfer technologii ma sig¢
odbywa¢ za pomoca zbycia bezposrednich wynikéw badan, udzielenia
licencji, utworzenia nowych podmiotow gospodarczych, odpowiednio
uksztattowanych umoéw o wspotpracy i joint venture. Zagadnienie to jest
W swojej istocie zwigzane z przedmiotem niniejszej pracy i dlatego warto
przedstawi¢ przyjete rozwigzania.

Artykul 86  wspomnianej ustawy dotyczy akademickich
inkubatoréw przedsigbiorczosci oraz centrow transferu technologii. Maja
one shuzy¢ ,lepszemu wykorzystaniu potencjalu intelektualnego
i technicznego uczelni” oraz transferowi wynikoéw prac naukowych do
gospodarki. Ustawa pozostawia tu swobod¢ wyboru formy prawnej
inkubatora lub centrum transferu. Moze by¢ to zaréowno jednostka
organizacyjna uczelni, jak i spotka prawa handlowego albo fundacja.
Inkubatory maja shuzy¢ wsparciu dzialalnosci gospodarczej $rodowiska
akademickiego lub pracownikéw uczelni i studentdow, natomiast centra
transferu technologii tworzy si¢ w celu sprzedazy (pojecie ,,Sprzedaz” uzyte
w tym przepisie ma chyba znaczenie potoczne, a nie wskazane w art. 535

% Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. 0 zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym, ustawy
o0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
o zmianie niektorych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654,
z 2012 r. poz. 1544.
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i mnast. k.., dotyczacych umowy sprzedazy) lub nieodptatnego
przekazywania wynikoéw badan i prac rozwojowych do gospodarki.

Kolejne przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym (art. 86a—
86c) dotycza spotek celowych, majacych komercjalizowaé wyniki badan
naukowych i prac rozwojowych, a zwlaszcza obejmowac udziaty badz akcje
w spoltkach, ktore powstajg w celu wdrozenia wynikow badan naukowych
i prac rozwojowych. Spotki mogg takze zajmowaé si¢ ,,zarzadzaniem
prawami wlasnoséci przemystowej uczelni”. Do realizacji zadan uczelnia
przekazuje spotce celowej, w formie aportu, wyniki badan naukowych
i prac rozwojowych, w szczegoélnosci za§ uzyskane prawa wilasnosSci
przemystowe;j.

Trzeba w tym miejscu zaznaczy¢, ze wprowadzone do Ustawy
Prawo o szkolnictwie wyzszym postanowienia nie stanowig rozwigzania
o przelomowym charakterze. Uczelnie przeciez takze i wczesniej
dysponowaty swoimi dobrami niematerialnymi i mogty nimi rozporzadzaé
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Regulacja ta zapewne miata
stanowi¢ zachete do komercjalizacji wiedzy i1 jednocze$nie wzorzec, jaki
w takiej sytuacji uczelnia moglaby zastosowac. Proba ta nie jest jednak zbyt
udana.

Po pierwsze, ustawodawca nie potrafit wskaza¢ w konsekwentny
sposéb na rodzaj dobr niematerialnych, ktéore moglyby podlegaé
komercjalizacji. Przepisy postuguja si¢ na przemian pojeciami: ,wyniki
badan naukowych i prac rozwojowych” oraz ,prawa wlasnosci
przemystowej”. Pierwsze z uzywanych poje¢ ma bardzo szeroki zakres,
ktory jest zdefiniowany w ustawie o zasadach finansowania nauki®. Wyniki
badan naukowych i prac rozwojowych mogg obejmowac prace teoretyczne
i eksperymentalne, prace ukierunkowane na zastosowanie w praktyce,
opracowanie produktow, procesow, ustug, ulepszen, tworzenie elementow
sktadowych systemow zlozonych, projekty, rysunki, plany i inng
dokumentacje, prototypy, projekty pilotazowe, wyniki produkcji
eksperymentalnej oraz testowania produktéw i technologii. Definicja ta ma
charakter opisowy, obejmuje rdézne wartoSci i dobra, niejednokrotnie
o niejasnym charakterze prawnym. Bez watpienia nie dostosowano jej do
przepiséw dotyczacych ochrony wtasnosci intelektualnej, mieszajac rdézne
kategorie pojeciowe Z jezyka prawnego i potocznego.

33 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. z 2013 . poz.
984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423.
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Na pewno jednak w pojeciu ,,wyniki badan” mogg mieSci¢ si¢
zarowno finalne dobra wlasnosci przemystowej, wyniki badan naukowych,
niestanowigce wynalazku lub innego dobra, utwory w rozumieniu PA, jak
i know-how, rozwigzania niepolegajace w ogodle ochronie itp. Odwotujac si¢
jednak do ,,praw wiasnosci przemystowej”, trzeba wskazaé, ze przyjete
rozwigzanie catkowicie pomija wlasnos¢ intelektualng, ktoéra ma przeciez
decydujacy udziat w wynikach pracy naukowo-badawczej uczelni
wyzszych. Jako jaskrawy przyktad niekonsekwencji legislacyjnej mozna tu
poda¢ chocby prawa autorskie do oprogramowania komputerowego, ktore
nie sa chronione jako wlasno$¢ przemystowa, lecz jako wtasnos¢
intelektualna (niewymieniona w analizowanych przepisach).

Po drugie, przyjety model dziatania spotek celowych jest trudny do
zrealizowania w praktyce. Pominig¢to w ustawie mozliwo$¢ komercjalizacji
technologii poprzez utworzenie fundacji, ograniczajagc swobod¢ wyboru
formy prawnej przez uczelnie jedynie do formy spotki kapitatowej.
Prowadzi to do negatywnych konsekwencji praktycznych, poniewaz
zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy uczelnia przekazuje swoje dobra
intelektualne spotce w postaci aportu. Nie przewiduje si¢ w tym przepisie
innej mozliwosci korzystania z dobr niematerialnych przez spolke.
Ustawodawca nie do konca chyba zdawat sobie sprawe z konsekwencji
wprowadzenia takiego mechanizmu. Wklad niepienigzny w postaci
technologii musi by¢ wyceniony przed wniesieniem do spotki, tak by oceni¢
zakres, w jakim pokrywa on kapitat zakltadowy. Warto$¢ pieni¢zna wkladu
zwigksza cyfrowa wielko$¢ kapitalu zakladowego spotki celowe;,
powigkszajac tym samym jej pasywa. Z kolei sam wktad, jako wartos$¢
niematerialna przekazana spoétce, zwicksza jej aktywa. Z tego wzgledu
czynno$¢ wniesienia wktadu, w sensie bilansowym jest neutralna dla spotki.

Problem (zwtaszcza dla spotki) pojawi si¢ jednak wtedy, gdy okaze
si¢, ze wartos¢ wkladu gwattownie spadnie po jego wniesieniu (np. okaze
sie, ze wniesiona technologia nie nadaje si¢ do komercjalizacji, jej
komercjalizacja przyniesiec mniejsze zyski niz zalozone itp.). Spotka
pozostaje wtedy z wysokimi pasywami (w postaci wysokiego kapitatu
zaktadowego) i z niewiele wartym wktadem wniesionym na ich pokrycie.
Moze oczywiscie zdarzy¢ si¢ odwrotna sytuacja, w ktorej wartos¢
technologii po wniesieniu do spotki gwattownie wzros$nie, co moze by¢
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ktopotliwe dla uczelni jako wspolnika®. Wkiad w postaci technologii jest
zawsze szczegoOlnie niepewny i1 trudny do oszacowania jego wartosci
pienieznej. Dlatego przyjecie jako jedynej drogi komercjalizacji technologii
jej wniesienia w postaci wkladu do spoétki celowej, z pominieciem np.
mozliwosci zawierania ze spotka umow licencyjnych, jest po prostu btedem
legislacyjnym. Moze to grozi¢ powstawaniem spoétek o sztucznie rozdetych
kapitatach zakladowych, ale pozbawionych realnych wartosci na ich
pokrycie (wskutek blednej wyceny lub deprecjacji wkltadéow w postaci
technologii). Zdecydowanie lepiej wygladataby z tego punktu widzenia
mozliwo$¢ tworzenia nie spotek, lecz fundacji celowych, poniewaz
whniesienie wktadu do fundacji stanowi jedynie przysporzenie dokonywane
na jej rzecz — fundacja nie ma bowiem pasywoéw w postaci kapitatu
zakladowego.

Po trzecie, niejasny jest wzajemny stosunek jednostek
organizacyjnych wskazanych w art. 86 ustawy (akademickie inkubatory
przedsigbiorczosci oraz centra transferu technologii) do jednostek
wskazanych w art. 86a (spotki celowe). Na pytanie, czy uczelnia moze
dokonywa¢ komercjalizacji technologii poprzez jedne i drugie, czy tez
jedynie przez spotki celowe, trudno jest jednoznacznie odpowiedziec,
chociaz uzycie zwrotu ,,uczelnia, w celu komercjalizacji [...] tworzy” w art.
86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym sugeruje, ze spotka celowa jest
jedynym narzedziem komercjalizacji technologii.

Generalnie rzecz biorac, optymalne bytoby pozostawienie swobody
wyboru narzgdzi prawnych w dysponowaniu warto§ciami niematerialnymi
przez uczelnie wyzsze. Nieudana proba, w postaci zbyt kazuistycznej
regulacji w tym zakresie, doprowadzita jedynie do powstania kolejnej
nieuzasadnionej bariery w procesie komercjalizacji. Komercjalizacja
poprzez spotki celowe moze dotyczy¢ tylko waskiego wycinka technologii,
o pewnej, sprawdzonej wartosci, dajacej si¢ z gory oceni¢. Tyle, ze do
komercjalizacji takich technologii uczelnie nie potrzebuja bufora w postaci
spolki celowej™.

% Chodzi tu o zagadnienia funkcjonowania jednostek sektora finanséw publicznych, do
ktorego nalezy zardwno sama uczelnia, jak i spotka celowa, jako spotka zatozona przez
uczelni¢ lub uczelnie.

% Problematyka spotek celowych nie cieszy si¢ wigkszym zainteresowaniem doktryny.
Glebsza analize konstytucyjnosci przyjetych rozwigzan w $wietle zasady wolnosci
gospodarczej przeprowadzit J. Kotacz, Komercjalizacja wynikéw badan naukowych i prac
rozwojowych przez szkoly wyzsze, ,,PiP” 2012, nr 3, s. 89.
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Rozdzial 2
2.1. Mechanizmy uzyskiwania ochrony w wybranych panstwach

Przedstawione wyzej uwagi pozwalajg na stwierdzenie, ze ochrona
niektorych dobr niematerialnych nie wymaga aktywno$ci uprawnionego
i nie rodzi probleméw praktycznych. Dzieje si¢ tak zwlaszcza wtedy, gdy
chodzi o prawa autorskie, ktére powstaja z mocy prawa i nie wymagaja
przedsiewzigcia przez uprawnionego jakichkolwiek czynnos$ci urzedowych.
Odrebnym zagadnieniem pozostanie dalsza ochrona tych praw, ale jest to
uzaleznione od §wiadomosci i zainteresowania samego autora.

Podobnie wyglada sytuacja ochrony dobr osobistych, ktore istnieja
niezaleznie od woli, a nawet wiedzy samego uprawnionego. To, czy
podejmie on ochrong swoich wartosci, zalezy tylko od jego $wiadomosci
prawnej 1 checi podjecia okreslonych dziatan prawnych.

W przypadku innych dobr niematerialnych konieczne jest podjecie
pewnej aktywno$ci przez uprawnionego, niemniej nie jest wymagane
podejmowanie czynnosci urzedowych, a jedynie samodzielne zapewnienie
ochrony. Tak jest w przypadku tajemnicy przedsigbiorstwa, ktdra jest
chroniona pod warunkiem podjgcia wihasciwych staran przez samego
przedsiebiorce.

Najbardziej skomplikowana jest sprawa ochrony tych dobr, ktore
wymagajag 0d uprawnionego pewnych czynnosci prowadzacych do
uzyskania formalnego potwierdzenia jego praw. Klasycznym przykladem
jest ochrona wynalazku za pomocg patentu. Jak wcze$niej wspomniano,
samo dokonanie wynalazku nie daje tworcy praw, dopiero jego
opatentowanie, uzyskanie potwierdzenia praw ze strony organu wiladzy
publicznej, jakim jest Urzad Patentowy, nadaje mu status wylgcznie
uprawnionego do korzystania z wynalazku.

W praktyce gospodarczej mamy tez do czynienia z przypadkami
uzyskiwania patentow na wynalazki zalezne (patent zalezny). Jest to
sytuacja szczegolnie komplikujaca proces uzyskania ochrony prawnej.
Wystepuje ona wtedy, gdy nowy patent nie moze by¢ uzyty bez naruszenia
praw wylgcznych z innego wynalazku, juz opatentowanego. ,,Drugi”
wynalazek nie moze zosta¢é wykorzystany bez naruszenia ,,pierwszego”.
Natomiast zastosowanie ,,pierwszego” wynalazku nie moze by¢
wprowadzone w ulepszonej wersji (zaleznego wynalazku) do
przedsiebiorstwa. Umowa o wolnym handlu podpisana mig¢dzy krajami
uczestniczagcymi w Rundzie Urugwajskiej WTO w 1993 roku pozwala na
uzyskanie licencji na wykorzystanie zaleznego patentu w trzech sytuacjach:
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— wynalazek chroniony drugim patentem stanowi Zzaawansowane
rozwigzanie i jego uzycie moze przynies¢ ekonomicznie istotne
korzy$ci w porownaniu z wykorzystaniem wynalazku chronionego
patentem ,,pierwszym”,

— uprawniony z ,,pierwszego” wynalazku powinien uzyskaé licencje
(zalezng) w celu wykorzystania wynalazku chronionego ,,drugim”
patentem,

— wykorzystanie ,,pierwszego” wynalazku nie powinno uzaleznia¢
zastosowania wynalazku ,,drugiego” [Yosick, 2001].

Innym przypadkiem, znaczaco komplikujacym uzyskanie formalnej
ochrony patentowej, ktory wymaga udzielenia licencji przymusowej, jest
niewykorzystywanie przez uprawnionego uzyskanego patentu. Problem
w tym, ze pojecie ,,wykorzystanie patentu” ma odmienng tre$¢ w roéznych
krajach. Najczes$ciej oznacza produkcje lub import produktow lub
technologii, ktére obejmuja wynalazek chroniony patentem.

Jak sie wydaje, dla oceny sprawnosci systemu ochrony dobr
niematerialnych wynalazki maja decydujace znaczenie. Mozna postawié
hipoteze, zgodnie z ktora te dobra, ktore wymagaja okreslonej aktywnosci
dla uzyskania ochrony, sa najbardziej narazone na jej brak — ze wzgledu na
utomnosci systemu zapewnienia takiej ochrony. Autor, ktory stworzyt utwor
w rozumieniu PA, jest chroniony automatycznie. Przedsigbiorca moze
samodzielnie zapewni¢ sobie ochrong tajemnicy przedsigbiorstwa, bez
uruchamiania jakiejkolwiek procedury urzedowej. Wynalazca musi
natomiast uzyska¢ swoje uprawnienia po przejsciu drogi rejestracji opisanej
przez prawo, spetniajagc wymagania stawiane przez wlasciwy organ wladzy
publicznej. Jesli tego nie uczyni albo uczyni to nieprawidlowo, jego
wynalazek stanie si¢ dobrem publicznie dostgpnym, a on sam nie bedzie
mogt korzysta¢ z ,premii za pierwszenstwo”, ktora z zalozenia ma by¢
stymulatorem wynalazczo$ci i innowacyjno$ci. Trudnosci na tej drodze
moga prowadzi¢ do zniechg¢cenia samych zainteresowanych. Po co tworzy¢
wynalazki, ktore i tak nie bedg zrodtem wylacznych korzysci? Po co
tworzy¢ wynalazki, skoro ich opatentowanie wigze si¢ z nadmiernymi
trudno$ciami?

System patentowania, by zaspokaja¢ potrzeby, dla ktorych zostat
stworzony, musi by¢ skonstruowany w sposob maksymalnie otwarty
i przyjazny dla uzytkownika. Konieczno$¢ ta wynika nie tylko z potrzeby
ochrony samych wynalazcow — lezy takze w interesie publicznym.
Latwo$¢ patentowania i uzyskania praw wylgcznych, co daje najwigksze
mozliwosci komercyjnego wykorzystania wlasnej wiedzy, jest najlepszym
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stymulatorem innowacyjnosci. Przekonanie o tym, ze latwo jest uzyskaé
»premi¢ za pierwszenstwo” bedzie sktanialo do innowacyjnosci lepiej niz
jakiekolwiek inne zachety.

W pierwszej kolejno$ci nalezy przyjrze¢ sie¢ temu, jak funkcjonuja
systemy patentowania w krajach, bedace duza zacheta dla osob dziatajacych
na polach innowacji, nastepnie za$ poréwnaé to z praktyka polskiego
systemu prawnego. Porownanie jest o tyle uzasadnione, ze modele ochrony
wlasnosci przemystowe] sa w wigkszosci krajow bardzo zblizone, ze
wzgledu na  przyjecie  standardow ~ wynikajacych z  prawa
migdzynarodowego oraz migdzynarodowych porozumien chronigcych
wlasnos¢ przemystows.
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2.2. Wielka Brytania

Cechg charakterystycznag praktyki stosowania prawa w krajach
anglosaskich jest daleko posuniety utylitaryzm. Z reguty ktadzie si¢ w nich
nacisk na praktyczne aspekty stosowania prawa i zdroworozsadkowa oceng
przyjetych rozwigzan — niejednokrotnie ponad ich konstrukcyjna
poprawno$¢. W przypadku Wielkiej Brytanii wida¢ to takze na przyktadzie
systemu patentowania wynalazkéw i innych dobr whasno$ci przemystowe;.
Jest to zauwazalne juz w momencie otwarcia strony internetowej
brytyjskiego odpowiednika Urzedu Patentowego — United Kingdom
Intellectual Property Office. Strona ta ma od pierwszej chwili przyciagnac¢
uwagg uzytkownika i wciagna¢ go w zagadnienia wlasnosci przemystowe;.
Przykuwa uwage pytanie ,,What is IP?” (,Czym jest wlasnos¢
intelektualna?”) zestawione z przodem nowoczesnego samochodu, hasto
"Treasure island" (,,Wyspa skarbow”) odsytajace do kampanii dotyczacej
innowacyjnosci oraz ostrzezenie ,,Don't pay unnecessary costs” (,,Nie pono$
niepotrzebnych kosztow”) odsylajace do ostrzezen przed nieuczciwymi
ustugami na rynku wtasnosci przemystowej. Strona internetowa nie jest
skonstruowana (w warstwie komunikacyjnej) jak typowa sformalizowana
strona ,urzedu”, lecz strona przykuwajaca uwage kazdego, kto jest
zainteresowany uzyskaniem ochrony swojej wlasnosci intelektualnej Iub
przemystowe;j.

Organem wladzy publicznej, do ktorego wlasciwosci nalezy udzielanie
ochrony w zakresie wlasnos$ci przemystowej (dalej: IP) w Wielkiej Brytanii
jest United Kingdom Intelectual Property Office (dalej: UK IPO). Urzad ten
jest znany z duzej otwartosci w stosunku do podmiotéw potencjalnie
zainteresowanych uzyskaniem ochrony w zakresie IP, a takze z dobrej
organizacji i duzej dostgpnosci. Z uwagi na bardzo dobrze rozwinigty
system tzw. dobrych praktyk i stosowanie wielu ciekawych instrumentow
dziatalno$¢ tego urzgdu zostata poddana najbardziej szczegodtowej analizie
w ramach niniejszego opracowania. UK TPO dysponuje przejrzysta
graficznie i rozbudowang strong internetowa (WWw.ipo.gov.uk), bogata
w materiaty informacyjne oraz zapewniajaca obstuge serwiséw on-line.

Co wazne, strona ta posiada dwie wersje: podstawowa (zawierajaca
informacje dla nieprofesjonalistow) oraz wersje professional (dla
podmiotow zawodowo zajmujgcych sie prawem wilasno$ci przemystowe;j).
Miegdzy wersjami mozna swobodnie przemieszczaé si¢. Roznig si¢ one
stopniem skomplikowania prezentowanych tresci. Zabieg ten ma
z pewnoscia na celu dostosowanie prezentowanych informacji do wiedzy
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http://www.ipo.gov.uk/

odbiorcow, pozwala na wyeksponowanie odpowiednich tresci i zapobiega
powstawaniu barier w dostepie do informacji dla nieprofesjonalistow.

W tym miejscu widaé pewne zatozenie ogdlne: system uzyskiwania
ochrony musi zapewni¢ przejrzysto$¢ dla bezposrednio zainteresowanego,
nie zmuszajac go juz na wstepie do korzystania z ustug profesjonalnego
posrednika. Kazdy moze sam nieodptatnie, bez zadnych komplikacji,
»Sprawdzi¢”, czy do efektow jego pracy ,,pasuje” jaki$ instrument ochrony.

Strona internetowa UK TPO pelni swojg funkcje informacyjnag, oferujac
zardbwno szeroki wachlarz materiatow edukacyjnych z zakresu prawa
wlasno$ci  przemystowej, jak roéwniez bogaty zasob informacji
pozwalajacych na zapoznanie si¢ z aktualna oferta programéw, ushug
dodatkowych i pomocy $wiadczonej przez urzad oraz inne podmioty (m.in.
organizacje pozarzadowe). Serwis internetowy umozliwia takze szybkie
i bezproblemowe odnalezienie podstawowych informacji o dziatalnosci
i organizacji UK IPO.

Akty prawne, publikacje i edukacja przez zabawe

Wszystkie akty prawne i zbiory regut z zakresu prawa wiasno$ci
przemystowej dostepne sg na stronie internetowej urzgdu w formie plikow
pdf. Aktom prawnym towarzysza takze pliki zawierajagce obszerne
i wyczerpujace komentarze praktyczne oraz zbiory zasad i dobrych praktyk.
Pliki te dostepne sg na stronie dla profesjonalistow. Strona ta dostepna jest
takze dla innych uzytkownikéw, ktoérzy moga samodzielnie sprobowac
Wyjasni¢ pojawiajace si¢ watpliwosci.

Na stronie internetowej urzedu dostepne sag liczne ulotki, broszury
informacyjne, instrukcje check-listy, statystyki i raporty. Wszystkie
dokumenty dostgpne s3 w formacie pdf 1 zawierajg informacje
przedstawione w przystepny i jasny sposob. Wachlarz broszur jest szeroki
i obejmuje m.in.

— 2z zakresu patentow:

e podstawowe fakty,

e istotne informacje potrzebne na etapie podejmowania decyzji
o sktadaniu wniosku,

e alternatywne sposoby ochrony, konsekwencje zwigzane ze
ztozeniem wniosku — jawnos¢, tres¢ prawa, zakres ochrony,
korzysci ptynace z patentu,
instrukcje jak sktada¢ wniosek o przyznanie patentu,
instrukcje jak utrzymaé (odnowi¢) ochron¢ nadang patentem,
instrukcje jak ponownie uzyska¢ ochrone, jesli nie uiszczono
oplaty okresowej,
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instrukcje przedstawiania dowodow podczas audytu,

instrukcje dotyczaca licencji,

instrukcje rejestrowania transakcji majacych wptyw na ochrong
Z patentu,

instrukcje jak uzyska¢ certyfikat dodatkowej ochrony w UK,
Code of Practice — kodeks postgpowania (zbiér dobrych
praktyk), zbior regut rzadzacych procedura uzyskiwania
patentu,

— 2 zakresu znakow towarowych:

ulotki: podstawowe fakty o znakach towarowych,

instrukcje jak zarejestrowa¢ wspolnotowy znak towarowy,
instrukcje jak zarejestrowa¢ migdzynarodowy znak towarowy,
instrukcje jak zgtosi¢ sprzeciw,

instrukcje jak ztozy¢ wniosek o uniewaznienie rejestracji znaku
towarowego oraz jak broni¢ si¢ przed takim wnioskiem,
instrukcje jak ztozy¢ wniosek o uchylenie ochrony znaku
towarowego w uwagi na jego nieuzywanie,

instrukcje jak sprostowa¢ pomytki lub pominiecia w rejestrze,

— materialy dla przedsi¢biorcow:

wstep do prawa wiasnosci przemystowey,

ulotke o korzysciach ptyngcych z licencjonowania wilasnosci
przemystowe;j,

check-liste — aspekty, ktore nalezy wzig¢ pod uwage przy
udzielaniu licenciji,

ulotke pomagajaca dokonaé¢ wyceny IP,

check-liste — elementy majace wplyw na wyceng IP,

ulotke pomagajaca ustalié, czy potrzebna jest ochrona w postaci
klauzul poufnosci,

przyktady klauzul poufnosci,

ulotke pomagajagca W  wyborze odpowiedniej formy
profesjonalnego doradztwa — diagnozujaca, czy potrzebna jest
konsultacja i z jakim specjalistg lub organizacja,

ulotke dotyczaca wsparcia dla MSP — przedstawiajaca rézne
formy wsparcia dla MSP, wskazujaca organizacje prowadzace
programy w zakresie ochrony I[P skierowane do tych
podmiotow.

IPO prezentuje na swojej stronie takze liczne publikacje w formie
raportdOw zawierajgcych analizy poszczegdlnych zagadnien i problemow,
przedstawianych czesto na tle szczegdtowych statystyk. Jednym z gtownych
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obszarow prowadzonych analiz s3 zagadnienia zwigzane z ochrong
wlasnosci intelektualnej w malych i $rednich przedsigbiorstwach. IPO
regularnie prowadzi badz zleca badania w tym zakresie.

Strona internetowa zawiera takze rozbudowany dzial po§wiecony
problemowi naruszen prawa wilasnoSci przemystowej oraz ich
prawnokarnych aspektow. W tym zakresie strona realizuje funkcjg
edukacyjng, nastawiong na budowanie $wiadomosci  spolecznej
i wrazliwosci na wystepowanie form naruszen w codziennym zyciu.

Brytyjski Urzad Wlasnosci Przemystowej oferuje na swojej stronie
internetowej gre on-line IP Armour Game, ktora polega na dopasowaniu
odpowiedniego prawa ochronnego do pojawiajacego si¢ na ckranie dobra
wlasnosci przemystowej (konkretne przyktady). Przy potaczeniu dwoch
kategorii powstaje ,,bron IP”, ktora grajacy rzuca w mur stanowiacy bariere
przed sukcesem na rynku. Zabawna animacja taczy rozrywke i mozliwosc
sprawdzenia lub utrwalenia podstawowej wiedzy z zakresu rozrdzniania
poszczegblnych praw ochronnych.

W dzisiejszych realiach rynku elektronicznego nie mozna lekcewazy¢
tego rodzaju instrumentow. Uzyskanie §wiadomosci co do wagi i ogdlnych
zasad ochrony wtasno$ci przemystowej ma znaczenie zarowno dla samego
zainteresowanego, jak i dla calego jego otoczenia. Dzigki takim
instrumentom mozna wyksztatci¢ nawyk ochrony dobr niematerialnych juz
na etapie edukacji szkolnej.

Informacje o profesjonalnej pomocy prawnej i prowadzonych programach

Serwis internetowy zawiera informacje 0 mozliwosci uzyskania
profesjonalnej pomocy w zakresie ochrony IP. Jedna z broszur
informacyjnych zawiera wskazowki dotyczace tego, w jakich sytuacjach
zainteresowany powinien zglosi¢ si¢ do odpowiedniego specjalisty lub
instytucji. Ulotka pomaga zrozumie¢ réznice migdzy poszczegdlnymi
podmiotami oraz okresli¢, czy w danej sprawie nalezy zwroci¢ si¢ do
rzecznika patentowego, czy do wyspecjalizowanego w prawie wiasnosci
przemystowej adwokata (uzywajac oczywiscie terminologii wlasciwej dla
brytyjskiego porzadku prawnego)

Podkreslana jest rola profesjonalnych Patent Attorneys (rzecznikow
patentowych) w procesie sktadania wnioskoéw. Serwis zawiera link do
strony internetowej Chartere Institute of Patent Attorneys, na ktorej
dostepna jest lista rzecznikow patentowych ze wskazaniem siedziby
prowadzonej dziatalnosci. Na stronie urzedu wielokrotnie wskazuje si¢ na
to, ze w wielu przypadkach konsultacja z profesjonalistg jest niezbedna do
uzyskania odpowiedniego zakresu ochrony.
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Serwis wskazuje takze szereg mozliwosci uzyskania bezptatnej pomocy
prawnej skierowanej do okreslonych podmiotow.

Na stronie internetowej UK TPO dostepne sg stale aktualizowane
dane dotyczace programéw skierowanych do matych 1 $rednich
przedsiebiorstw, oferujacych rézne formy pomocy w procesie uzyskiwania
ochrony wtlasnosci przemystowej. Zakres informacji obejmuje dane
organizacji (czesto sa to organizacje non-profit), wstepne warunki, forme
i zakres pomocy oferowanej w ramach programu oraz dane kontaktowe —
przede wszystkim adres strony internetowej danej organizacji.

Urzad wskazuje takze wszelkie udogodnienia systemowe oraz
informuje, jakie warunki nalezy spetni¢, aby uzyska¢ przewidziane przez
prawo korzysci, ktore maja niekiedy bardzo istotny wymiar. Wazna jest
zwlaszcza informacja o mozliwych korzysciach podatkowych — rzad
Wielkiej Brytanii wspiera innowacyjnos¢, wprowadzajac rozwigzania
systemowe o charakterze stymulacyjnym. Przyktadem takich dzialan jest
wprowadzona w kwietniu 2013 roku ulga podatkowa w Corporate Income
Tax (odpowiednik podatku dochodowego od osob prawnych, czyli CIT),
polegajaca na obnizeniu stawki podatkowej do 10% od dochodéw ze
sprzedazy wytworow uzyskanych dzigki zastosowaniu rozwigzania
chronionego patentem, optat licencyjnych oraz odszkodowan za naruszenie
prawa z patentu.

Ustugi on-line i serwisy IPO

Sktadanie wnioskdéw patentowych za posrednictwem Internetu mozliwe
jest poprzez wypekienie formularzy on-line. Procedura wypekniania
formularzy jest przejrzysta i przyjazna wnioskodawcy. Zainteresowanemu,
przed przejsciem do konkretnej procedury wypelniania wniosku,
prezentowany jest zestaw linkow do broszur informacyjnych, z ktérymi
powinien si¢ zapozna¢ w pierwszej kolejnosci. Ulotka zawiera opis
procedury ,krok po kroku”, z uwzglednieniem poszczegodlnych etapoéw
1 konsekwencji podjetych dziatan. W przejrzysty sposob wskazuje terminy,
mozliwosci zachowania si¢ przez wnioskodawce, mozliwe reakcje ze strony
urzedu. Ulotka zawiera takze wskazowki w formie punktow ,,DOs and
DON’Ts” (wskazanie, jak nalezy, a jak nie nalezy wypeia¢ formularza),
wzorcowe przyktady prawidlowo sporzadzonego opisu wynalazku,
specyfikacji technicznej, prawidlowo wypelnionego wniosku oraz
prawidtowo wykonanego czytelnego rysunku.

Wsparcie wnioskodawcy w procesie wypetniania wniosku on-line
realizowane jest takze poprzez opis poszczegdlnych pdl we wniosku,
widoczny w trakcie ich uzupelniania. Na marginesie formularza widoczne
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sg takze wskazowki zawierajace opis rodzaju danych, jakie nalezy umiescic
w poszczegolnych polach. Wnioskodawca do wniosku moze dodaé, za
posrednictwem  bezpiecznego polaczenia internetowego, niezbgdne
zatgczniki.

Strona zawiera takze odestanie do elektronicznych formularzy
zgloszen patentowych w innych panstwach, w jezykach obcych (np. po
francusku, niemiecku, hiszpansku, rosyjsku — niestety, nie po polsku).

Strona internetowa, co jest zreszta powszechnie stosowane takze
w innych panstwach, zawiera bazy danych patentdéw oraz wnioskow
patentowych, znakow towarowych i wzoréow uzytkowych. Wyszukiwarki sa
szczegotowe 1 umozliwiaja wyszukiwanie z uwzglednieniem szeregu
kryteriow. Wyszukiwarka patentoéw umozliwia wyszukanie ich przez serwis
Ipsum. Wyszukanie mozliwe jest po numerze aplikacji lub publikacji,
a takze przy wykorzystaniu kryterium daty publikacji. System pozwala na
sprawdzenie statusu wniosku i pobranie niektorych dostgpnych
dokumentoéw. Serwis zawiera link do europejskiej wyszukiwarki patentow
Espacenet, umozliwiajacej wyszukiwanie wedtug stow-kluczy. Dostepna
jest takze wyszukiwarka znakow towarowych z uwzglednieniem kryterium
numeru publikacji, uprawnionego podmiotu, stowa lub znaku oraz numeru
decyzji, a takze wyszukiwarka wzoréw przemystowych umozliwiajgca
wyszukiwanie wedlug kategorii, podkategorii i podkategorii drugiego
stopnia, posiadacza prawa oraz numeru udzielonego prawa ochrony (wedtug
systemu klasyfikacji Locarno).

Co istotne, serwis umozliwia $ledzenie losow ztozonych wnioskow,
a takze pobieranie niektoérych dokumentow.

Strona internetowa UK IPO zawiera regularnie aktualizowane
serwisy informacyjne dotyczace zmian w przepisach prawnych, biezacych
wydarzeniach z zakresu IP, najnowszego orzecznictwa sadow w zakresie
wlasnosci przemystowej oraz innych wydarzen i ciekawostek.

Na stronie dostepny jest rowniez kalendarz wydarzen zawierajacy
chronologiczny i aktualny spis wszystkich seminariow, spotkan,
konferencji, konkurséw 1 akcji informacyjnych z zakresu wlasnosci
przemystowej. Kalendarz zawiera takze informacje o wydarzeniach, ktérych
inicjatorami sg inne niz IPO instytucje.

Biezace wiadomosci z zakresu IP dostgpne sa rowniez w formie
newslettera rozsylanego regularnie do osob zglaszajacych wole jego
otrzymywania.

Jednym z najbardziej interesujgcych narzedzi dostepnych na stronie
UK IPO jest tzw. IP Healthcheck — internetowe narzgdzie diagnostyczne
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pozwalajace na zbadanie indywidualnej sytuacji przedsi¢gbiorcy pod katem
przydatnosci i koniecznosci uzyskania ochrony dobr wiasnosci
przemystowej. Glowna idea tego narzgdzia jest dostarczenie osobie
niebedacej profesjonalista w dziedzinie prawa wlasno$ci przemystowej
mozliwosci samodzielnego sprawdzenia, jaki charakter posiada uzyskane
przez nig rozwigzanie, oznaczenie czy inne dobro niematerialne. Wartosé
praktyczna tego, ze takie dzialania mozna wykona¢ bezptatnie i bez
koniecznosci osobistego udawania si¢ do urzedu, jest nie do przecenienia.

Diagnostyka przeprowadzona w ten sposob pomaga kazdemu
potencjalnemu wnioskodawcy odpowiedzie¢ na pytania:

— ,,Czy dany podmiot spetnia kryteria prawne uzyskania ochrony dobr
wlasnosci przemystowej?”,

— ,Jaka forma ochrony najbardziej odpowiada potrzebom danego
podmiotu?”,

— ,JJakie kroki moze podja¢ dany wnioskodawca w celu uzyskania
ochrony?”,

— ,Jakie sa potencjalne zagrozenia i problemy zwigzane z dobrami
wlasnosci przemystowej danego podmiotu?”,

— ,Jakie czynnosci i dokumenty sa konieczne do rozpoczecia
procedury?”.

IP Healthcheck zostat zaprojektowany jako zbior 8 kwestionariuszy
(kazdy z innego zakresu IP). Korzystanie z nich jest nieodptatne i stanowi
podstawowa pomoc nie tylko w zakresie poszczegélnych rodzajow
wlasnosci przemystowej, ale takze procesu udzielania licencji, problemu
poufnosci informacji, tajemnicy handlowej (tajemnicy przedsigbiorstwa)
i franchisingu. Ten aspekt dziatania systemu jest niezwykle istotny, nie
pozostawia si¢ bowiem uzytkownika jedynie z bierng odpowiedzig
negatywna (np. ,,Twoje rozwigzanie nie moze by¢ opatentowane”), lecz
wskazuje si¢ inne drogi wykorzystania lub ochrony (np. ,,Nie mozesz
rozwigzania opatentowaé, ale sprawdz, czy nie mozesz go chroni¢ jako
tajemnicy przedsiebiorstwa”).

Narzedzia diagnostyczne zaprojektowane sa jako interaktywne
kwestionariusze. W zaleznosci od zakresu diagnostyki system zadaje
zainteresowanemu pytania i pomaga w udzieleniu odpowiedzi. Przy kazdym
pytaniu wyjasniane sa wszelkie watpliwosci — przewidziano mozliwe
problemy z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi i podano wskazowki
interpretacyjne dotyczace uzytych w pytaniach poj¢é. Pytania sg
sformutowane w taki sposob, aby mozna bylo na nie odpowiedzie¢ jedynie
twierdzaco lub przeczaco, dzigki czemu przy wykorzystaniu odpowiednich
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algorytméw mozliwe jest pokierowanie procesem zadawania pytan
i dostosowanie ich do indywidualnej sytuacji wypelniajacego
kwestionariusz.

Przyktady pytan kwestionariusza z zakresu patentu:

— ,,Czy opracowate$ lub stworzytes produkt, proces lub modyfikacje
techniczng, ktéra moze by¢ okre§lona jako wynalazek?” — pod
pytaniem znajduje si¢ link do opracowania przedstawiajacego
w przystepny sposob m.in. pojgcie wynalazku (co moze byc
wynalazkiem, a co nie moze by¢ uznane za wynalazek),

— ,,Czy twdj wynalazek jest juz chroniony patentem w UK lub
patentem europejskim?” — obok podano link do bazy danych,
gdzie mozna sprawdzi¢ te dane.

IP Healthcheck dotyczacy ochrony patentowej sktada si¢ z 26 pytan.
Ich analiza pozwala na przedstawienie zainteresowanemu podmiotowi
indywidualnego raportu dotyczacego diagnozowanego zagadnienia.
Niekiedy system wskazuje, ze W celu uzyskania lepszego wsparcia zaleca
si¢ podanie dodatkowych, bardziej szczegdétowych informacji za
posrednictwem infolinii — etap ten mozna jednak poming¢ i poprzesta¢ na
skroconym, podstawowym raporcie. Raport wskazuje, czy przedsigbiorca
dysponuje dobrem wlasnosci przemystowej, ktore nie jest, a moze byc,
chronione oraz daje wskazoéwki konieczne do rozwoju strategii biznesowej
w zakresie wykorzystania IP, a w sytuacjach gdy jest to wskazane, zawiera
rekomendacje uzyskania profesjonalnej porady u specjalisty z dziedziny IP.

Narzegdzia diagnostyczne sa bardzo ciekawym rozwigzaniem dla
osoOb, ktore nie sg pewne, czy spehlniaja kryteria uzyskania ochrony doébr
wlasno$ci przemystowej. Stanowig prosty, szybki, bezptatny i dostepny dla
kazdego sposob na wstepng ocene indywidualnej sytuacji przedsiebiorcy.
Co istotne, instrument ten jest eksponowany przez UK IPO na stronie
glownej serwisu internetowego, przez co tatwo go odnalez¢ i zastosowac.

UK TPO uruchomito oddzielny serwis www.crackingideas.com, majacy

na celu rozwijanie innowacyjnosci. Strona oferuje konkursy ogolne
1 tematyczne na najlepszy pomyst nowego wynalazku lub wzoru w réznych
kategoriach — np. ,,Wymysl i zaprojektuj zabawke”. Projekt skierowany
jest glownie do dzieci i mlodziezy | ma na celu edukacje w zakresie prawa
wilasno$ci przemystowej oraz promowanie kreatywno$ci. Serwis posiada
takze strefe edukacji, zawierajgcg informacje na podstawowym poziomie,
przedstawione w przystgpny 1 ciekawy sposob, oraz strefe gier
nawigzujacych do IP, np. Edytor logo. Serwis wykorzystuje postaci znane
z programéw animowanych dla dzieci — Wallace’a i Grommita. Ponownie
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mamy tu do czynienia z przyktadem dziatania edukacyjnego od podstaw,
trafiajgcego do mtodych uczestnikow obrotu, wpajajacego im podstawowe
zasady operowania wlasnoscia intelektualng. Osoba, ktora w mtodos$ci brata
udzial w tego typu dziataniach, zapamieta na przyktad, jakie sa skutki
ujawnienia rozwigzania. Nie popelni nastepnic podstawowego biedu
polegajacego na ujawnieniu rozwigzania przed uzyskaniem praw
z pierwszenstwa, CO jest, niestety, czeste u wielu zdolnych wynalazcow,
choc¢by na etapie kariery akademickie;j.

Z inicjatywy IPO, przy wspolpracy Swansea University, powstata
aplikacja na smartphony i tablety ,IP App — IP for SB support”,
skierowana do mikro-, matych i $rednich przedsi¢biorcow, zawierajaca
podstawowe informacje, wskazowki i odpowiedzi na najczesciej zadawane
pytania z zakresu prawa witasno$ci przemystowej z punktu widzenia MSP.
Aplikacje mozna pobra¢ na urzadzenia z systemem IOS i Android. Trudno
oceni¢ praktyczng skuteczno$¢ tego rodzaju dziatan, ale jest to kolejny
przejaw proby docierania w kazdy mozliwy sposob do §wiadomos$ci osob
kreujacych dobra niematerialne.

Pozostate formy wsparcia dla ochrony wilasnosci intelektualnej

w Wielkiej Brytanii (audyt IP, przyspieszenie procedury, biblioteki

i kliniki IP, szkolenia, osrodek mediacyjny i zasada transparentnosci)

Brytyjski Urzad Wtasno$ci Przemystowej, wraz ze swoimi partnerami
w zakresie wspierania biznesu (np. rzadem Walii), oferuje mozliwos¢
przeprowadzenia profesjonalnego audytu majacego na celu ocene dobr
wlasnosci przemystowej przedsigbiorcy pod katem ich mozliwej ochrony.
Program skierowany jest do innowacyjnych matych i $rednich
przedsigbiorcéw (MSP) majacych potencjat szybkiego rozwoju. Audyt jest
przeprowadzany przez specjalist¢ z branzy IP, a jego koszty sa czgéciowo
(aktualnie do 3000 £) pokrywane przez IPO.

Jednym z powaznych probleméw praktycznych procesu patentowania
jest jego dlugotrwatosé. Powoduje ona, ze wynalazca musi ujawni¢ swoje
rozwigzanie przy zgloszeniu patentowym, upubliczniajac je, a nastepnie
oczekuje na weryfikacje, zwlaszcza w zakresie przestanki nowosci
1 innowacyjno$ci rozwigzania. Brak pewnosci dotyczacej tego, czy zostang
przyznane prawa wylaczne, oraz mozliwo$¢, chocby niekomercyjnego,
korzystania z rozwigzania przez innych uczestnikow obrotu, jest bez
watpienia niejednokrotnie elementem negatywnie wptywajacym na podjecie
decyzji o wyborze tej drogi ochrony wlasno$ci przemyslowej —
dokonanego ujawnienia nie da si¢ przeciez cofng¢. Procedury stosowane
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w Wielkiej Brytanii dajag pewne szanse na zminimalizowanie tych
negatywnych konsekwencji procesu oceny wniosku patentowego.

Brytyjska procedura patentowa w szczegdlnych przypadkach
przewiduje mozliwo$¢ przyspieszenia dziatan. UK IPO opisuje warunki
w Fast Grant Guide. Prawo nie precyzuje szczegétowych przestanek
uzyskania pierwszenstwa rozpatrywania, ma ono charakter uznaniowy
i zalezy kazdorazowo od argumentacji przedstawionej przez wnioskodawce.

Na uwage zastuguje takze rozwigzanie promujace innowacyjnosc
w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego. Tak zwany green channel
(,,zielony kanal”) zaktada, ze je$li zglaszany wynalazek jest przyjazny
srodowisku i sprzyja jego ochronie, wnioskodawca moze automatycznie
liczy¢ na przyspieszong procedur¢ wyszukiwania i badania wniosku.

IPO wspiera dziatalno$¢ klinik pro bono, ktore udzielaja
trzydziestominutowych darmowych porad z zakresu prawa wiasnosci
przemystowej. Ta forma pomocy przeznaczona jest dla wynalazcow na
wcezesnych etapach rozwijania koncepcji. Kliniki prowadzone s3 przez
profesjonalnych rzecznikéw patentowych, cztonkéw Chartered Institute of
Patent Attorneys lub Institute of Trade Mark Attorneys.

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje 14 bibliotek w ramach europejskiego
Systemu Informacji Patentowej — tzw. PATLIBs. Sa to centra
informacyjne, ktérych celem jest udzielanie wszelkich informacji na temat
ochrony wtlasnosci przemystowej. W wielu z nich mozna otrzymac
podstawowa pomoc przy korzystaniu z baz danych patentéw w procesie
sprawdzania, czy wynalazek stanowi nowe rozwigzanie. Przy niektorych
PATLIBs funkcjonujg kliniki, w ktéorych mozna uzyska¢ darmowsq porade
profesjonalnego doradcy z dziedziny IP lub doradcy biznesowego. Wszyscy
doradcy maja ukonczony program IP Master Class, prowadzony przez IPO.

Mozna zauwazy¢, ze takze Urzad Patentowy RP wskazuje na biblioteki
PATLIB. Po kliknigciu w odpowiedni link na stronie Urzedu Patentowego
RP wchodzimy na strone dotyczacg bibliotek patentowych w Polsce, ale jej
tres¢ jest w jezyku... angielskim!

Brytyjski Urzad Wtasnosci Przemystowej we wspotpracy z Coventry
University i British Library stworzyl program szkolenia w zakresie prawa
wlasnosci przemystowej. Szkolenie nakierowane jest przede wszystkim na
nabywanie umiej¢tnosci praktycznych w przeprowadzaniu audytéw IP oraz
w korzystaniu z baz danych patentéw i znakéw towarowych. Szkolenie trwa
dwa i po6t dnia i prowadzone jest przy wsparciu organizacji zawodowych
rzecznikow patentowych i rzecznikow ds. znakéw towarowych.
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W ramach wspierania innowacyjnosci biznesu IPO utworzylo takze
program ,, Get it Right First Time” (,,Zrozum to za pierwszym razem”)
sktadajacy si¢ z serii nicodptatnych seminariow dla przedsigbiorcow,
organizowanych w wielu miejscowosciach Wielkiej Brytanii. Seminaria
maja na celu pomoc przedsiebiorcom w zrozumieniu istoty i potrzeby
ochrony dobr wlasnosci przemystowej w przedsigbiorstwie.

Przy brytyjskim IPO utworzono centrum mediacji w sprawach
wlasnosci przemystowej. Osrodek oferuje mozliwos¢ przeprowadzenia
procedury mediacyjnej przed wykwalifikowanym mediatorem, majacym
zardbwno wiedze teoretyczng, jak i praktyczng z zakresu IP. Nie ulega
watpliwos$ci, ze taki sposob rozwigzywania spord6w ma znaczacg przewage
nad tradycyjng drogg sadowa: jest tanszy, szybszy i oparty na zasadach
stuszno$ci, a nie na sztywnych regulacjach prawnych. Efektem mediacji jest
zreszty z zatozenia dazenie do zblizenia stanowisk stron, a nie przyznanie
wylacznej racji jednej z nich.

Organizacja wewnetrzna UK PO $wiadczy o duzej otwarto$ci na
klientow — udostgpnia wszelkie mozliwe i jak najdogodniejsze formy
kontaktu. Dotyczy to nie tylko formy elektronicznej omowionej wczesniej,
lecz takze tradycyjnych form komunikacji. Urzad prowadzi centra
informacyjne, w ktérych mozliwy jest bezposredni kontakt z pracownikiem
IPO. Konieczne jest wczesniejsze potwierdzenie telefoniczne
indywidualnego spotkania, co zapewnia zoptymalizowanie czasu pracy
i pozwala na unikniecie czekania w kolejce do ,,okienka”. Taka forma
kontaktu zapewnia takze indywidualne podejScie do poszczegdlnych
klientdéw i ich interesOw. Na obszarze Wielkiej Brytanii dostgpne sg jedynie
dwa centra informacji — w Londynie i w Newport. Na uwagg zastuguja
godziny otwarcia IC (w wigkszo$ci spraw), zwlaszcza przyjmowanie
wnioskow patentowych i wnioskdw o rejestracj¢ znaku towarowego (bez
wniosku o pierwszenstwo) — sa one dostepne przez calg dobg, 7 dni
w tygodniu.

Urzad zapewnia sprawng komunikacje za posrednictwem poczty
elektronicznej i — co istotne — daje gwarancj¢ uzyskania odpowiedzi
w ciggu jednego dnia roboczego.

Jedng z bardziej efektywnych form kontaktu jest komunikacja
telefoniczna za posrednictwem infolinii — zgodnie ze statystykami
podawanymi przez urzad 84% potaczen odbieranych jest w ciggu 20
sekund. Sprawna organizacja obstugi korespondencji elektronicznej
i infolinii jest réwnie wazna, jak informowanie o niej. Zachegca to
potencjalnych petentow do kontaktu z urzedem, co jest pierwszym i czesto
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najwazniejszym krokiem do rozpoczecia procedury uzyskania ochrony
wlasnosci przemystowej przez mniejszych przedsi¢biorcow.

Strona internetowa IPO umozliwia skladanie wszelkich wnioskéw
i dokumentéw droga elektroniczng. Wnioski i inne dokumenty w formie
papierowej mozna takze dostarczaé osobiscie do centrum informacji,
faksem, za posrednictwem tradycyjnej poczty lub kuriera. Urzad gwarantuje
odbidr przesytek przez catg dobe, 7 dni w tygodniu.

Brytyjski IPO prowadzi dziatania w celu ulepszenia swoich ustug.
W celu identyfikacji probleméw i barier zacheca petentéw do wypetniania
ankiet oceniajacych prace urzedu. Strona internetowa zawiera szczegotowe
informacje o procedurze skladania skarg i przekazywania uwag w tym
zakresie. Warto zwrdci¢ uwage, ze urzad realizuje zasade transparentnosci
w ten sposOb, ze informuje na swoich stronach o biezacej dziatalnosci.
Publikowane sg plany i strategie dziatania na dany rok oraz roczne
sprawozdania z dziatalnos$ci i wykaz zrealizowanych zatozen.
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2.3. Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych organem wtasciwym w sprawach wilasnosci
przemystowej jest United States Patent and Trademark Office (dale;j:
USPTO) z siedzibg w Aleksandrii w Vancouver. Rozpatruje on wnioski
0 udzielenie ochrony prawom wtasnosci przemystowej na terytorium
wszystkich stanéw. Swojg dziatalnoScig wspiera takze inicjatywy z zakresu
ochrony praw wiasno$ci przemystowej oraz peini funkcje¢ informacyjna.
Urzad realizuje cze$¢ swoich funkcji za posrednictwem strony internetowe;j
Www.uspto.gov. Serwis internetowy prowadzony jest jedynie w jezyku
angielskim, a materialy zamieszczone na stronie nie zostaly przettumaczone
na zaden inny jezyk.

Trzeba pamigta¢, ze urzad ten zajmuje si¢ takze rejestracjag praw
autorskich, jednakze ze wzgledu na odmienny model ochrony tych praw
w Polsce i USA zagadnienia z tym zwigzane zostana pomini¢te jako mato
przydatne w poréwnaniach.

Informacje, publikacje i materialy edukacyjne

Strona internetowa urzedu oferuje dostep on-line do wszystkich
aktow prawnych, zbioréow zasad i kodeksow dobrych praktyk. Z punktu
widzenia matych przedsigbiorcéw wieksze znaczenia majg jednak broszury
informacyjne opracowane w sposob przystepny i rzetelny, wskazujace
zar6wno na tre$¢ przepisOw prawa, jak i dobrych obyczajow.

Sposrod  materialow  edukacyjnych zamieszczonych na stronie
internetowej na uwage zashuguja zwlaszcza informacje przedstawione
w formie multimedialnych prezentacji dostepnych on-line. Prezentacja taka,
np. z zakresu wstepnej analizy potencjatu patentowego przedsigbiorstwa,
stanowi przewodnik przeprowadzajacy zainteresowany podmiot krok po
kroku przez procedur¢ i zasady dokonywania oceny. Uzupehieniem tego
narzedzia jest krotkie opracowanie opisujace 7 krokéw, ktore maja pomodc
w ocenie zdolnoéci patentowej wynalazku. Instrukcja zawiera takze
szczegotowy wykaz dostepnych baz danych i wyszukiwarek patentow.
Niektore informacje przedstawione sg w formie udostepnionych do pobrania
prezentacji utworzonych w programie MS Power Point, zawierajacych
animacje, wykresy i grafy. Wykorzystanie form graficznych podnosi
atrakcyjnos¢ przekazywanych informacji i sprawia, ze taka forma jest
bardzo popularna wérdd grupy docelowe;.

W zaktadce ,,IP in motion” znalezé mozna przyktady wyjatkowych
wynalazkow obrazujacych wysoki stopien innowacyjnos$ci amerykanskiego
biznesu. Przyklady sa dobierane w taki sposob, aby pokazaé
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wszechobecno$¢ nowych rozwigzan nadajacych sie do ochrony prawne;j. Ich
celem jest uswiadomienie, ze nawet proste rozwigzanie moze przyniesc
korzysci poprzez odpowiednie wykorzystanie i komercjalizacje — pod
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia swoich praw. Strona jest
w miarg potrzeb aktualizowana, a zakres biezacych informacji obejmuje
zmiany przepisoOw i polityki panstwa, przeglad orzecznictwa, kalendarz
wydarzen itd. Informacje te rozsylane sa wsrdd uzytkownikow serwisu za
posrednictwem newslettera.

Serwisy on-line

Wypehienie i zlozenie wniosku on-line za pomoca interaktywnego
formularza nie wymaga logowania do systemu. Nie jest wymagany takze
zaden szczegdlny program czy sterownik. Wprowadzenie wniosku odbywa
si¢ za posrednictwem serwisu EFS-Web. Do formularzy dotaczone sa liczne
instrukcje i wskazowki dotyczace prawidlowego wypelnienia wniosku.
Wskazoéwki maja przystepng forme czesto zadawanych pytan (FAQS). Lista
FAQs, podobnie jak pozostate zbiory, zostatla starannie opracowana
i zawiera az kilkadziesigt kluczowych zagadnien, jest wynikiem analizy
zachowan weczesniejszych uzytkownikow. Po wystaniu wniosku on-line
mozliwe jest dalsze Sledzenie jego losow na stronie urzedu.

USPTO oferuje publiczny dostep do bazy danych zawierajacej
informacje dostepne on-line oraz w bibliotece urzedu w Aleksandrii. Cze$é
materialow dostepna jest na mikrofilmach lub wydrukach. Na miejscu
pomocy w sprawnym wyszukiwaniu udzielaja wyszkoleni pracownicy.
Korzystanie z biblioteki urzedu jest co do zasady nieodptatne, jednak
pobierane sa optaty za wydruki. Istnieje takze procedura uzyskania statego
dostepu.

Internetowa wyszukiwarka patentow jest narzgdziem niezwykle
rozbudowanym i umozliwiajagcym wyszukiwanie patentow wedtug
kilkudziesigciu kryteriow. Mozliwe jest wyszukiwanie pod katem kilku
kryteridow jednoczes$nie, co znacznie zaweza zakres otrzymanych wynikow.
Mozliwe jest takze wyszukiwanie rysunkow i schematéow wynalazkéw
zamieszczonych na stronie w formacie TIFF.

Ciekawym rozwigzaniem jest umozliwienie S$ciagnigcia calej
zawarto$ci rejestrow do celow budowy nowych baz danych lub innych
narze¢dzi analitycznych. Wynika to zapewne z konsekwentnego zatozenia,
ze dane znajdujace si¢ w tych bazach stanowig dobro publiczne i brak jest
podstaw do ograniczania mozliwo$ci ich dalszego wykorzystywania
(w Polsce jest to mozliwe np. w przypadku tekstow aktow prawnych).
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Serwis internetowy USPTO zapewnia ochron¢ danych przesytanych za
pomocg formularzy internetowych. Wnioski przesylane s3 za
posrednictwem bezpiecznych szyfrowanych potaczen, a wigkszos¢
dokumentow  wymaga  opatrzenia ich  bezpiecznym  podpisem
elektronicznym pozwalajacym na prawidtowa identyfikacje wnioskodawcy.
Co wigcej, w celu poglebienia zaufania do instytucji, PTO podkresla, ze
jego pracownicy objeci s tajemnicg zawodowa.

Pozostate formy wsparcia

Urzad Patentowy zaangazowany jest w dziatanie Patent and Trademarks
Resource Centres. Sa to instytucje oferujace dostep do informacji, narzedzi
wyszukiwania oraz pomoc w poczatkowych fazach procedury patentowe;.
Centra te organizujg seminaria i szkolenia dla przedsicbiorcow oraz dziataja
na rzecz rozpowszechniania idei ochrony wlasnosci przemystowe;.

Przyspieszona procedura oceny wniosku pozwala w szczegdlnych
przypadkach na skrocenie tego procesu maksymalnie do 12 miesiecy.
Strona urzedu zawiera liczne materialty majace na celu przedstawienie
warunkow koniecznych do wykorzystania tej procedury. Jest ona okreslana
jako ,,Track One” (,,tor pierwszy”). Korzystanie z tej mozliwosci nie jest
uzaleznione od jakichkolwiek kryteridw merytorycznych wniosku, lecz od
dodatkowej oplaty, wynoszacej od 1000 do 4000 USD. Najnizsze oplaty
dotycza mikroprzedsigbiorcow i stanowig dla nich dodatkowa zachete do
innowacyjnosci.

USPTO prowadzi badania z zakresu wlasnosSci przemyslowej
i monitoruje zakres udzielanych praw ochronnych. Wyniki analiz sg
udostepniane na stronie internetowej w formie raportow lub graficznie
przedstawionych danych statystycznych. W ostatnich opracowaniach poza
tradycyjnymi wykresami jako wskazniki wykorzystano przykuwajace oko
zegary z r0znymi warto$ciami liczbowymi utozonymi rosnaco.

Amerykanski Urzad Patentowy zaangazowany jest ponadto
w organizacje¢ licznych seminariéw i konferencji skierowanych do réznych
odbiorcow. Konferencje majg na celu podtrzymywanie kontaktow $wiata
biznesu ze $wiatem nauki reprezentowanym przez pracownikoéw uczelni
wyzszych. Seminaria i szkolenia sa zazwyczaj skierowanie do
przedsiebiorcow zainteresowanych ochrona, jaka oferuje prawo wilasnosci
przemystowe;j.

Pomoc pro bono. USPTO wspotpracuje takze ze stowarzyszeniami,
ktorych dziatalno$¢ statutowa jest zwigzana z IP w zakresie tworzenia
i utrzymywania serwisu darmowych porad prawnych dotyczacych
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wiasnosci przemystowej, skierowanych do podmiotow nieposiadajacych
odpowiednich srodkéw na uruchomienie procedury patentowe;.

Kontakt z urzedem i transparentnosé

Biura PTO poza siedzibg gldéwng w Aleksandrii, znajdujg si¢ w Detroit,
Dallas, Denver i w Silicon Valley.

Na terenie Stanow Zjednoczonych dziataja takze USPTO Contact
Centers, ktore udzielajg ogdlnego wsparcia i dziataja w godzinach od 8:00
do 20:00. Pomoc techniczna jest za$ dostepna od 5:30 do 24:00.

Ponadto na dalszym etapie procesu patentowego wynalazcy moga
liczy¢ na wsparcie Inventors Assistance Center, ktére pomaga im
w  skompletowaniu  dokumentacji oraz sporzadzaniu = wnioskow
i dokumentéw ubocznych w trakcie procedury. Na terenie Standéw
Zjednoczonych funkcjonuje wiele organizacji rzadowych i pozarzadowych
wspierajacych procesy innowacyjne, ktorych wykaz znajduje si¢ na stronie.

Jako mozliwg forme kontaktu nalezy wymieni¢ takze infolini¢ oraz
korespondencje mailows.

Realizujac postulaty zaciesnienia wspotpracy panstwa 1 biznesu
w zakresie innowacyjnosci, powstaty tzw. Public Advisor Committees
(spoteczne komitety doradcze) ztozone z obywateli wybranych, aby
reprezentowali interesy klientow urzedu. Komitety te maja prawo wgladu
we wszelkie dokumenty z zakresu strategii dziatania USPTO oraz posiadaja
glos doradczy w kwestiach organizacyjnych urzedu. W ten sposob podmioty
korzystajace z ustug urzedu moga zidentyfikowac istniejace problemy
i aktywnie uczestniczy¢ w ulepszaniu praktyk PTO.

Wszelkie plany, zatozenia i raporty z dzialalnosci urzgdu sa dostgpne
dla kazdego na stronie internetowej. Takze budzet 1 wszelkie zwigzane
z finansowaniem instytucji decyzje sa umieszczone do wgladu w serwisie.
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2.4. Szwecja

Instytucja wlasciwa do spraw procedur z zakresu wlasnosci
przemystowej jest szwedzki Urzad Patentowy — Patent- och
Registreringsverket. Prowadzi on strong¢ internetowa Www.prv.se, dostepna
zardbwno w jezyku szwedzkim, jak i angielskim. Serwis internetowy jest
prowadzony w sposob profesjonalny i wyczerpujacy, brakuje jednak
bardziej atrakcyjnych form przekazu, ktore moglyby zainteresowaé
tematyka wtasnosci intelektualnej szerszy krag podmiotéw. Strona nie
zawiera zadnych narzedzi automatycznej oceny wytworzonych dobr
niematerialnych ani automatycznych check-list. Nie znalazto si¢ na niej tez
miejsce dla materiatow edukacyjnych dla mtodziezy.

Na wuwage zastuguja jednakze wustugi urzegdu w zakresie
sporzadzania na zamdwienie wstgpnych analiz wlasnosci przemystowej
w przedsiebiorstwach (zob. pkt 7.3.3). W pewnym stopniu moze to zastapic¢
mechanizmy samodzielnej wstepnej oceny wiasnych odkry¢ lub rozwiazan.
Informacje o profesjonalnej pomocy prawnej

Wszystkie obowigzujace akty prawne =z zakresu wlasnosci
przemystowej sa dostepne w zaktadkach dotyczacych poszczegolnych dobr
wlasnosci przemystowej, cho¢ ich forma nie jest ujednolicona: np. Patent
Act jest dostepny po przekierowaniu na stron¢ rzadowa, podczas gdy akty
prawne dotyczace znakdéw towarowych dostepne sg bezposrednio na stronie
urzgdu w formie plikow pdf. Istotne jest to, ze akty prawne sa dostepne
zardbwno w wersji szwedzkiej, jak i angielskiej.

Na stronie internetowej urzedu dostepne sa broszury informacyjne,
ktore w przystgpny sposob prezentujg podstawowe informacje z zakresu
wilasnosci przemystowej. Ulotka zatytulowana ,.Zaopiekuj si¢ swoim
pomystem, zanim zrobi to kto§ inny” w sposob jasny i1 obrazowy
przedstawia formy mozliwej ochrony, konsekwencje jej uzyskania oraz
zaniechania tego kroku. Broszura przyjeta forme¢ odpowiedzi na pytania
czgsto stawiane przez przedsigbiorcoOw. Zakres informacji obejmuje takze
wskazanie roznic migdzy systemami ochrony lokalnej, europejskiej
1 miedzynarodowej. Broszury i instrukcje dostgpne sa we wszystkich
kategoriach dotyczacych poszczegélnych dobr wilasnosci przemystowe;.
Poza podstawowymi informacjami, zawieraja wskazowki praktyczne
pomagajace w podjeciu decyzji o wystgpieniu z odpowiednim wnioskiem.
Co wiecej, na stronie dostepne s3 tez instrukcje wypetniania
poszczegdlnych  wnioskow. Informacje przedstawione w ulotkach
urozmaicone s3 obrazowymi przyktadami wskazujacymi, co i na jakich
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warunkach moze by¢ objgte poszczegdlnymi rodzajami ochrony.
Materiatow jest mniej w poréwnaniu do zasobow urzedu brytyjskiego,
jednak informacje sa bardziej skondensowane.

Wszystkie informacje, ulotki, przyktady sa dostepne takze w jezyku
angielskim. W praktyce umozliwia to swobodne poruszanie si¢ po
internetowym  otoczeniu szwedzkiego Urzedu Patentowego takze
obcokrajowcom, z samodzielnym przygotowaniem wniosku patentowego
wlgcznie.

PRV na swojej stronie informuje o mozliwosci skorzystania
z profesjonalnej pomocy, podkreslajac, ze procedura patentowa jest
skomplikowana i ze czgsto wskazane jest uzyskanie konsultacji u rzecznika
patentowego, w firmie prawniczej specjalizujacej si¢ w IP lub w organizacji
wynalazcow. W broszurze informacyjnej podane s3a dane teleadresowe
poszczegdlnych organizacji zawodowych, bez wskazywania konkretnych
petnomocnikow.

Na stronie internetowej mozna znalez¢ wykaz instytucji szwedzkich
i migdzynarodowych, panstwowych 1 pozarzadowych, realizujacych
programy wspierajace innowacyjng gospodarke. Czes$¢ organizacji prowadzi
centra pomocy udzielajgce porad, cze$¢ udziela pomocy finansowej lub
w zakresie strategii biznesowych. Organizowane sg takze spotkania
i szkolenia dla studentow, uczulajagce ich na problematyke wtasnosci
przemystowej i koniecznos$¢ jej ochrony.

Ustugi on-line

Sktadanie wniosku on-line jest traktowane jako naturalna czy nawet
wrecz preferowana forma procedowania przed urzgdem. Strona umozliwia
ztozenie wniosku nie tylko o ochrong w Szwecji, ale takze o nadanie
patentu europejskiego oraz w ramach Patent Cooperation Treaty. Ztozenie
wniosku nastgpuje poprzez wypetnienie interaktywnego formularza na
stronie internetowej. Do zlozenia wniosku o zasiggu Krajowym nie jest
wymagane zadne dodatkowe oprogramowanie, jedynie forma identyfikacji
elektronicznej (podpis elektroniczny). Formularz elektroniczny jest
przejrzysty i zawiera jasne, zwi¢zte opisy i1 polecenia. Ta forma sktadania
wniosku zwigzana jest takze z wprowadzeniem mozliwosci dokonywania
optat za posrednictwem systemu internetowego. Na stronie dostgpne jest
zestawienie korzysci 1 konsekwencji zwigzanych ze ztozeniem wniosku on-
line. Przed przystapieniem do wypetniania wniosku prezentowany jest
wykaz narzedzi potrzebnych do skutecznego zlozenia wniosku
(oprogramowanie, identyfikacja elektroniczna za pomocg ,,smart card”,
facznie z procedurg jej uzyskiwania, sterowniki i wtyczki). Na stronie
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znajduje si¢ takze zbior przykladowych prawidlowo sporzadzonych
dokumentacji patentowych.

Co istotne, wniosek moze by¢ zlozony nie tylko w jezyku
szwedzkim i angielskim, ale takze norweskim i dunskim. Jednak w sytuacji,
gdy wniosek zostanie zlozony w jezyku innym niz szwedzki, przed
publikacjg musi zosta¢ ztozone thumaczenie.

Strona urzedu oferuje darmowsg, niewymagajaca logowania
wyszukiwarke patentow. Posiada ona przyjazny interfejs i jest prosta
w obstudze. Zakres wyszukiwania obejmuje chronione w Szwecji patenty,
publiczne wnioski patentowe, europejskie patenty wazne w Szwecji,
europejskie patenty, w ktorych wyraznie wskazano Szwecje jako kraj
ochrony oraz certyfikaty dodatkowej ochrony. Zakres czasowy bazy danych
obejmuje dokument archiwalne od 1885 roku.

Od 2004 roku istnieje mozliwos¢ korzystania nie tylko z wnioskow,
lecz takze z zatacznikdéw do poszczegolnych wnioskow.

Strona zawiera linki przekierowujace na strony EPO i WIPO,
oferujace mozliwos¢ wyszukiwania patentow w rozbudowanych bazach
danych o znacznie szerszym zasiggu niz panstwowy.

Najwazniejsze udogodnienia urzedu patentowego sg nastepujace:

— Urzad oferuje mozliwo$¢ otworzenia konta depozytowego
umozliwiajagcego  zarzadzanie  platnosciami w  ramach
przeprowadzania procedury patentowej.

— Strona internetowa oferuje dostgp do katalogu on-line biblioteki
PRV.

— Serwis INNOVA oferuje wyszukanie bibliografii z zakresu tematow
dotyczacych prawa wlasnosci przemystowe;.

— Dzial czgsto zadawanych pytan ,FAQs” zawiera linki
przekierowujace do dzialow czegsto zadawanych pytan na stronach
EPO i WIPO.

— Czasopismo wydawane przez PRV, dostepne takze w pliku pdf,
zawiera najswiezsze wiadomosci z lokalnego rynku z zakresu
wlasnosci przemystowej.

Formy wsparcia w zakresie doradztwa, statystyki i szkolen

Urzad PRV oferuje rozbudowane ustugi z zakresu doradztwa
udzielanego przez ekspertow w dziedzinie IP, ktorzy analizuja, gromadza
oraz oceniajg fakty i informacje dla potencjalnych wnioskodawcow (serwis
InterPat). Mozna tu wyraznie zauwazy¢ odmienne podejscie niz
w przypadku serwisu brytyjskiego, gdzie nacisk kladzie si¢ na mozliwos¢
samodzielnej pracy nad ocenag zdolno$ci patentowej (lub nad znalezieniem
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innej drogi ochrony). W Szwecji oferuje si¢ raczej opracowanie zgloszenia
przez sam urzad, w celu dokonania oceny przez profesjonaliste.

W ramach oferowanych rozwigzan urzad przewiduje badanie
waznosci  patentu  podmiotow konkurencyjnych. W tym zakresie
przygotowal ulotke oraz przyktadowa analize hipotetycznego zagadnienia
(case study). Ekspert przygotowuje wyniki analizy w formie pisemnego
raportu.

Profesjonalna analiza moze takze dotyczy¢ wstgpnego badania
zdolnos$ci patentowej wynalazku. Serwis zapewnia poufnos$¢ przesylanych
danych bedacych przedmiotem analizy. Informacje poddawane s3a ocenie
przez urzednika patentowego dziatajagcego w ramach PRV InterPat, ktory
wyspecjalizowany jest w ocenie wnioskéw patentowych. Taka wst¢pna
analiza pozwala na okres$lenie, czy wynalazek moze by¢ chroniony
patentem.

Kolejnym raportem, jaki moze by¢ sporzadzony przez urzad, jest
analiza znaku towarowego pod katem wystepowania takich samych lub
podobnych oznaczen na rynku lokalnym i za granica.

Powyzsze raporty stanowig doskonala pomoc we wstgpnej ocenie
potencjatu patentowego poszczegolnych przedsigbiorcow. Analizy i raporty
sg odpfatne i sporzadzane sa w ciggu 7 dni roboczych (w przyspieszonej
procedurze w ciggu doby).

Istotnym narzg¢dziem jest Freedom to operate search, ktore stuzy do
oceny ryzyka naruszen istniejacych praw wylacznych przez zastosowanie
wynalezionego rozwigzania.

Urzad prowadzi takze badania w zakresie rozwoju $wiatowego
rynku i systemu monitorowania przyznawania patentow. Badania te
pozwalaja na doskonalenie polityki w zakresie wlasnosci przemystowej oraz
na gromadzeniu danych statystycznych. Efekty analiz dostgpne sg na stronie
internetowej urzedu.

PRV corocznie organizuje szkolenia i seminaria z zakresu wtasno$ci
przemystowej, mozliwe jest takze ztozenie zamodwienia na szkolenie
indywidualnie dopasowane do potrzeb danego przedsigbiorcy w zakresie
podniesienia kwalifikacji pracownikow. Kursy moga odbywaé si¢ takze
w $rodowisku migdzynarodowym, z udziatem zagranicznych specjalistow,
w celu rozwoju zagranicznych form ochrony wlasnos$ci przemystowe;.

Poza kontaktem osobistym w biurze urzedu w Sztokholmie
i w Soderhamn, oraz mozliwo$cig zlozenia wnioskéw za posrednictwem
tradycyjnej poczty, a takze internetowego formularza on-line, PRV
przewiduje mozliwos¢ ztozenia dokumentéw poprzez poczte elektroniczng
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lub faks. Dwie ostatnie formy wymagaja jednak potwierdzenia podpisu, stad
zaleca si¢ jednoczesne zlozenie/przestanie podpisanego dokumentu
tradycyjna droga — w razie dostarczenia oryginatu, dokument uznaje si¢ za
ztozony z dniem przestania faksu lub e-maila. PRV prowadzi takze obstugg
telefoniczna linii informacyjne;j.

Niemal na kazdej stronie zawierajacej informacje dla petentow,
szwedzki urzad zamie$cil pytanie, czy dana porada okazata si¢ pomocna. Na
podstawie liczby zebranych odpowiedzi pozytywnych i negatywnych
mozliwe jest zidentyfikowanie obszaréow, ktore wymagaja lepszego
wytlumaczenia.
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2.5. Praktyczne aspekty procesu uzyskiwania praw wlasnosci
przemystowej w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych

Z perspektywy Polski trudno jest oceni¢ praktyczne aspekty procesu
uzyskiwania praw wlasnosci przemystowej w innych krajach inaczej niz
poprzez informacje dostarczone przez wlasciwe urzgdy patentowe.
Naturalnym sposobem prezentacji sa strony internetowe tych urzedow,
a mozna odnie$¢ wrazenie, ze Internet stat si¢ juz dla nich podstawowym
srodowiskiem dziatania. Spojrzenie na to, jak prezentuja si¢ one w formie
elektronicznej, prowadzi do ciekawych wnioskow i daje mozliwos¢
siegniecia po doskonate przyktady.

Sposroéd przeanalizowanych platform internetowych wskazanych
wyzej urzedow patentowych, instytucja, ktora wykazuje si¢ najbardziej
kreatywnym podej$ciem do budowania kontaktow z przedsigbiorcami jest
— zdaniem autora niniejszego opracowania — Urzad Patentowy Wielkiej
Brytanii. Serwis internetowy UK IPO nie do$¢, ze jest przejrzysty
1 przyjazny dla uzytkownikow, postuguje si¢ przystepnym i zrozumialym
jezykiem, proponuje ponadto caly wachlarz kreatywnych rozwigzan
sprzyjajacych dobrym relacjom miedzy urzgdem a przedsicbiorcg. Jest to
serwis w pelni otwarty i dostosowany do wymagan niewyedukowanego
uzytkownika.

Najbardziej charakterystyczng cecha rozwigzania brytyjskiego jest
nastawienie na przecietnego, niewyedukowanego uzytkownika. Trafnie
wychodzi si¢ bowiem z zatozenia, Zze specjalista w dziedzinie IP nie
potrzebuje banalnych wiadomosci i ogoélnych informacji dotyczacych
wlasnosci przemystowej i jej ochrony. Widaé¢ tendencje do ,,wytawiania”
obiecujacych rozwigzan z ogoétu dziatalnosci przedsigbiorcow i zachecania
do ich prezentacji, na kazdym etapie, przez kazdego, bez stawiania
wstepnych warunkow formalnych.

Duzy nacisk kladzie si¢ na samodzielno$¢ ocen dotyczacych
mozliwosci uzyskania ochrony. Wydaje si¢ to uzasadnione i logiczne
w kontekScie przyjetej masowosci — zaden urzad nie jest w stanie ocenié
wszystkich pojawiajacych si¢ idei i rozwigzan, a wigc sensowne jest, aby to
sam tworca byt w stanie dokona¢ przynajmniej wstepnej oceny. Nawet jesli
wynik takiej oceny bedzie negatywny, to i tak uzyskana w toku czynnosci
wiedza begdzie wykorzystana w przysztosci.

Nie do przecenienia jest potozenie nacisku na edukacje mlodziezy.
Nie jest to zagadnienie tylko teoretyczne, cholby ze wzgledu na to, Ze
w programach szkolnych (takze w Polsce) przewidywane s3a zajgcia
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z przedmiotu ,przedsigbiorczo$¢”. Materialy Brytyjskiego Urzedu
Patentowego sa dla tego rodzaju dzialan bezcenne. Umiejetnose
przystepnego przedstawienia problematyki wiasnosci przemyslowej
i intelektualnej osobom najmtodszym przyniesie ogromne efekty
w przysztosci.

Pozostate dwie platformy prezentuja si¢ gorzej, chociaz sa
zbudowane przystepnie i zrozumiale. Strona amerykanska umozliwia
podejmowanie samodzielnych dziatan i jest bardzo przejrzysta. Ciekawym
rozwigzaniem jest Track One — jako forma platnego przyspieszenia
procedury, szczegdlnie ze oplaty s3 raczej umiarkowane i preferuja matych
i mikroprzedsigbiorcow.

Szwedzki Urzad Patentowy prezentuje si¢ w sposob najbardziej
klasyczny. Nie ulega watpliwo$ci, ze strona jest przejrzysta, otwarta takze
dla nieprofesjonalnego uzytkownika. Wydaje si¢ jednak, ze mamy tu do
czynienia z generalng zacheta do zaprezentowania swojego rozwigzania,
pomystu, wytworu i przekazania go do dalszej oceny samemu urzedowi,
ktoéry zreszta oferuje w tym zakresie bardzo szerokie spektrum (odptatnych)
dziatan.

Elementem, ktory musi by¢ uznany za oczywisty w przypadku
takich panstwa jak Szwecja (ale takze i Polska), jest pelna i bezbtedna
dwujezycznos¢ strony. W dzisiejszej globalnej gospodarce jezyk angielski
jest swoistg lingua franca i nie do pomyslenia jest, by przedsigbiorca
z drugiego konca $wiata musiat szuka¢ drogi do przettumaczenia informacji
ze strony internetowej urzedu patentowego z jakiegokolwiek innego jezyka.
Nalezy podkresli¢, ze chodzi tu o pelng interoperacyjnos$¢ portalu, a nie
tylko przettumaczenie czg$ci informacji na jezyk obcy. Osoba
zainteresowana musi mie¢ mozliwos$¢ skorzystania z patentowania w obcym
kraju przy uzyciu jezyka uniwersalnego. Jest to w interesie zarowno samego
wynalazcy, jak i kraju, w ktérym to patentowanie ma si¢ odby¢. W tym
aspekcie szwedzki Urzad Patentowy sprostal wszelkim wymaganiom.
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Rozdzial 3
3.1. Mechanizmy nabywania praw wylacznych w Polsce

Po  przedstawieniu  przyktadow  praktycznych  rozwigzan
spotykanych w roznych panstwach, mozna spojrze¢ z nieco inngj
perspektywy na realia polskiego procesu patentowania. Celem niniejszej
czgdci pracy nie jest sam opis procedur i wymagan, ale raczej proba
ustalenia, gdzie znajduja si¢ ewentualne bariery i jakie s mozliwosci
usprawnienia tego procesu. Z catego obszaru regulacji dotyczacego
wynalazkow, wzoréw uzytkowych, wzorow przemystowych, topografii
uktadéw scalonych, znakow towarowych i1 oznaczen geograficznych,
skoncentrujemy si¢ na procedurze najbardziej fundamentalnej, czyli na
patentowaniu  wynalazkéw. Wnioski, jakie wyplyng 2z rozwazan
przeprowadzonych na tym gruncie, moga by¢ nastepnie przeniesione na
pozostate dobra wlasnosci przemystowej. Rozwazania ograniczone zostana
wiec do wynalazkéw i, jedynie pomocniczo, wzoréow uzytkowych. Jest to
uzasadnione tym, ze postgpowanie w sprawie rejestracji wynalazku ma
znaczenie podstawowe dla innych procedur (dotyczacych wzordéw
uzytkowych, przemystowych i oznaczen, co wynika z art. 100 ust. 1, 118
ust. 1, 148 ust. 1 PWP).

Ponizsza ocena zawiera, dla zwigkszenia przejrzystosci rozwazan,
kompletng prezentacje podstawowych rozwigzan prawnych dotyczacych
procesu patentowania. Dokonane jest to poprzez doslowne cytowanie
konkretnych przepisow — ma to na celu odniesienie rozwazan do
konkretnych sformutowan ustawy. Powoduje to znaczne rozbudowanie
tekstu, ale dzieki temu czytelnik uzyskuje mozliwos¢ samodzielnego
zapoznania si¢ z przepisami bezposrednio przy lekturze rozwazan
dotyczacych oceny przyjetych rozwigzan.

Niniejsza czg$¢ pracy nie ma na celu analizy samego pojecia
wynalazku lub wzoru uzytkowego, poniewaz kwestie te byly juz ogdlnie
przedstawione wczeSniej. Zalozeniem dokonywanej prezentacji jest
ukazanie procesu nabywania praw Wwylacznych z  perspektywy
potencjalnego wynalazcy lub osoby, ktora jest przekonana, ze jest autorem
rozwigzania, ktore mozna podda¢ ochronie przewidzianej w PWP. Uznaje
si¢ takze zalozenie, Zze podmiot zainteresowany musi posiada¢ stosowne
uprawnienia do przedmiotu wlasnoSci przemystowej. Przedmiotem
rozwazan w tej cze$ci pracy nie jest natomiast ewentualne postgpowanie
sporne,
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Oceniana $ciezka obstugi klienta Urzgdu Patentowego RP zostala

podzielona na nastepujace bloki tematyczne:

— ocena wstegpna dotyczaca posiadanego przedmiotu ochrony,

— ocena posiadania przymiotu tworcy,

— ocena przymiotu pierwszenstwa,

— procedura zgtoszenia,

— opis wynalazku i zastrzezenia,

— rozpatrywanie wniosku,

— konsekwencje uzyskania ochrony,

— pomoc prawna w postgpowaniu,

— zgloszenie elektroniczne,

— opflaty.
Postgpowanie przed Urzgdem Patentowym RP jest bez watpienia
postepowaniem administracyjnym, chociaz z natury swojej dotyczy spraw
cywilnych (prawa podmiotowe na dobrach niematerialnych sa regulowane
prawem cywilnym). Jest to postepowanie administracyjne szczegodlne,
w znacznym stopniu uregulowane odrebnie w stosunku do postepowania
administracyjnego ogoélnego, opisanego przepisami Kodeksu postepowania
administracyjnego (dalej: k.p.a.)®.
Ocena wstepna dotyczgca posiadania odpowiedniego przedmiotu ochrony

Kazdy, kto chce wystapi¢ o ochrong swoich praw, musi najpierw

ustali¢, czy w ogoéle te prawa posiada, i czy nadaja si¢ one do ochrony
w ramach pewnego systemu ochrony praw podmiotowych zbudowanego
przez ustawodawcg. Rozwazy¢ nalezy wigc w pierwszej kolejnosci, czy
samodzielna ocena takiej sytuacji przez tworce jest mozliwa na gruncie
obowigzujacego stanu prawnego. Wynalazek, jako przedmiot ochrony, jest
ujety przez ustawodawce w PWP nastepujaco:

»Art. 24. Patenty sg udzielane — bez wzglgdu na dziedzing techniki —
na wynalazki, ktore sg nowe, posiadaja poziom wynalazczy i nadaja si¢ do
przemystowego stosowania.

Art. 25. 1. Wynalazek uwaza si¢ za nowy, jesli nie jest on cze$cig
stanu techniki.

2. Przez stan techniki rozumie si¢ wszystko to, co przed data, wedtug
ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostalo
udostepnione do wiadomos$ci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego
opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob.

% por, A. Szewc, dz.cyt., s. 213.
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3. Za stanowigce czeg$¢ stanu techniki uwaza si¢ rowniez informacje
zawarte w zgloszeniach wynalazkow lub wzoréw uzytkowych,
korzystajagcych z wczedniejszego pierwszenstwa, nieudostgpnione do
wiadomos$ci powszechnej, pod warunkiem ich ogloszenia w sposob
okreslony w ustawie.

4. Przepisy ust. 1-3 nie wylaczaja mozliwosci udzielenia patentu na
wynalazek dotyczacy nowego zastosowania substancji stanowigcej czgs$¢
stanu techniki lub uzycia takiej substancji do uzyskania wytworu majacego
nowe zastosowanie.

Art. 26. 1. Wynalazek uwaza si¢ za posiadajacy poziom wynalazczy,
jezeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposob oczywisty, ze stanu
techniki.

2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzglgdnia si¢ zgloszen,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 3.

Art. 27. Wynalazek uwazany jest za nadajacy si¢ do przemystowego
stosowania, jezeli wedlug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub
wykorzystywany sposdb, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek
dziatalnosci przemystowe;j, nie wykluczajac rolnictwa.”

Z kolei, regulacja dotyczaca wzorow uzytkowych jest zawarta w art.
94 PWP, ktéry brzmi nastgpujaco.

»Art. 94. 1. Wzorem uzytkowym jest nowe i uzyteczne rozwigzanie
o charakterze technicznym, dotyczace ksztattu, budowy lub zestawienia
przedmiotu o trwatej postaci.

2. Wzor uzytkowy uwaza sie za rozwigzanie uzyteczne, jezeli pozwala
ono na osiggnigcie celu majacego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu
lub korzystaniu z wyrobow.”

Cechy, jakie powinno posiada¢ kazde z omawianych dobr, sa
uregulowane w ustawie w sposob kompletny i do$¢ zrozumialy w warstwie
semantycznej. Jest oczywiste, ze uzytkownik niebedacy prawnikiem moze
uzyska¢ samodzielnie pewng podstawowg wiedz¢ o zakresie pojecia
Lwynalazek” i ,,wzor uzytkowy”. Rozwiniecie poje¢ ,,nowo$¢”, ,,poziom
wynalazczy”, »przemystowa stosowalnosc¢” daje mozliwos¢
zweryfikowania, przynajmniej na ogoélnym poziomie, oczekiwan, jakie
ustawodawca stawia wobec wynalazku. Lektura wskazanych przepiséw
pozwala na uzyskanie przez zainteresowanego orientacji co do cech, jakie
powinno posiadaé¢ rozwigzanie, aby nadawato si¢ do opatentowania.

Regulacje wskazane wyzej sg pochodng odpowiednich rozwigzan
mi¢dzynarodowych i w tym zakresie nie zostawiajg ustawodawcy
krajowemu wiekszej swobody.
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Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na inne zagadnienie. Dobra
intelektualne sa poddane réznym regulacjom prawnym, co bylo juz
przedmiotem prezentacji w tej pracy* . Ochrona tych dobr moze by¢
uzyskana przez roézne systemy ochrony normatywnej: PA, PWP, ale takze
w ramach regulacji k.c. (por. zwlaszcza art. 23 i 24, dotyczace dobr
osobistych) i UZNK (por. zwlaszcza art. 11 dotyczacy tajemnicy
przedsicbiorstwa). Z natury rzeczy PWP nie zawiera ,informacji”
o réwnoleglych systemach ochrony, ich zakresie, wadach i zaletach,
poniewaz ustawa reguluje jedynie pewien wycinek ochrony dobr
niematerialnych. Jest jednak zrozumiate, ze konkretny wytwor moze
podlega¢ réwnolegle r6znym systemom ochrony: wzor przemystowy moze
by¢ jednoczes$nie utworem prawa autorskiego, wynalazek mozna chroni¢
przed opatentowaniem jako tajemnice przedsigbiorstwa itd.

Ustawy nie informuja jednak o innych rozwigzaniach prawnych niz
przedmiot ich wlasnej regulacji. Z tego powodu byloby bez watpienia
korzystne wprowadzenie, w ramach procedury postepowania o uzyskanie
praw ochronnych, wstepnego etapu informacyjnego dotyczacego innych
mozliwosci zabezpieczenia swoich praw, co jest na przyktad wyraznie
sygnalizowane 1 wyjasniane w praktyce brytyjskiej. Zrozumiate jest
przeciez, ze ujawnienie rozwigzania w ramach procedury zmierzajacej do
uzyskania patentu moze przekreslic ochrone na przyktad w ramach
tajemnicy przedsigbiorstwa (art. 11 UZNK). Dzieje si¢ tak dlatego, ze opisy
patentowe sa jawne, a informacje jawne nie mogg stanowic z natury rzeczy
tajemnicy. Podmiot zglaszajacy rozwigzanie musi by¢ $wiadomy
konsekwencji prawnych swojego kroku, takze na gruncie innych
mechanizméw ochrony. Powinien zdawac sobie sprawe z tego, ze moze
chroni¢ swoje dobra takze w inny sposob niz poprzez uzyskanie patentu
(prawa ochronnego). Nie ma mozliwo$ci przekazania tego rodzaju
informacji w ustawie, ale mozna sobie wyobrazi¢ odpowiedni mechanizm
juz na etapie zglaszania wniosku.

Mozna w tym miejscu zasugerowa¢ utworzenie przez Urzad
Patentowy mechanizmu informowania o zakresie i trybie innych niz
zwigzane z PWP procedur (mechanizmoéw) ochrony. Jeszcze na etapie przed
zgloszeniem tworca mogiby uzyskac¢ informacje konieczne do ustalenia, czy
posiadane przez niego dobra w ogdle powinny by¢ chronione przez
mechanizmy PWP, czy tez powinien wybra¢ zupeie inng $ciezke, bardziej

% Co do zwiazkéw regulacji polskiej z porozumieniem TRIPS i prawem europejskim, w tym
co do niedoskonatoséci implementacji por. R. Skubisz, dz. cyt., s. 38—40.
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odpowiadajaca charakterowi wytworzonego dobra i jego wlasnym
potrzebom. Jest to o tyle wazne, ze z chwilg wejscia na drogg patentowania
pewne zdarzenia staja si¢ nieodwracalne (odnosi si¢ to zwlaszcza do
skutkéw ujawnienia rozwiazania)*®.

Wymagatoby to spojrzenia na rolg procedury patentowej i samego
Urzedu Patentowego z nieco szerszej perspektywy, jako elementow szeroko
rozumianej ochrony dobr niematerialnych, stuzacej wzmacnianiu
innowacyjnosci i prawidtowej eksploatacji tych dobr. Przeciez w sytuacji,
gdy tworca zostanie poinformowany o nieracjonalno$ci wyboru procedury
patentowej, ale z jednoczesnym wskazaniem innej drogi ochrony swojego
dobra, ostateczny efekt w postaci ekonomicznej ,,premii za pierwszenstwo”
zostanie w pelni zrealizowany. Btednie wybrana droga ochrony wiasnosci
intelektualnej przyniesie szkody zarowno samemu zainteresowanemu, jak
1 straty w wymiarze og6élnospotecznym.

Tworca

Przyjmujemy, ze podmiot wszczynajacy postgpowanie ma
subiektywne przekonanie, ze jest w posiadaniu nadajacego si¢ do zgloszenia
wynalazku lub wzoru uzytkowego, bedac jego tworcg lub inng osobag
uprawniong do zgloszenia w rozumieniu art. 11 PWP, i ze wybiera droge
opisang przez PWP jako optymalng dla uzyskania ochrony.

Nalezy teraz sprawdzi¢, jak wyglada mozliwos¢ samodzielnej
weryfikacji prawdziwosci przekonania co do autorstwa rozwigzania:

LArt. 11. 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa
ochronnego na wzor uzytkowy, jak rowniez prawa z rejestracji wzoru
przemystowego przystuguje, z zastrzezeniem ust. 2, 3 1 5, tworcy.

2. Wspéttworcom  wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji przystuguje wspolnie.

3. W razie dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego w wyniku wykonywania przez tworce obowigzkoéw ze
stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o ktérym mowa w ust.
1, przystuguje pracodawcy lub zamawiajacemu, chyba Ze strony ustality
inaczej.

% Autorom znany jest przyktad osoby, ktéra zglosita do opatentowania swoj wynalazek, nie
majac w ogodle swiadomosci, ze krok ten oznacza ujawnienie rozwigzania. Skutki, mimo
uzyskania ochrony patentowej, byty dla wynalazcy fatalne. Swiadczy to nie tylko o braku
jego wilasnej wiedzy prawnej, ale i o niezrozumieniu potrzeb i intencji klienta przez
rzecznika patentowego oraz przez Urzad Patentowy.
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4. W umowie pomiedzy przedsigbiorcami moze by¢ okre§lony
podmiot, ktéremu przystugiwaé beda prawa, o ktorych mowa w ust. 1,
w razie dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego w zwiazku z wykonywaniem tej umowy.”

Regulacja art. 11 PWP jest przejrzysta. Tworca, to ten, kto dokonat
wynalazku i ma w zasadzie wylaczne prawo jego zgloszenia, a nastepnie
uzyskania ochrony. Od tej zasady poczyniony jest jednak wyjatek,
dotyczacych tych sytuacji, w ktorych wynalazek zostal wykonany ,,na
zamOwienie” w ramach jakiego$ stosunku prawnego, ktéry przewidywat
obowiazek lub przynajmniej mozliwos¢ wykreowania nowego rozwigzania.
Takim stosunkiem prawnym moze by¢ np. umowa o pracg, umowa o dzieto
itp. W takiej sytuacji ten, kto finansuje wykonywane prace, uzyskuje prawo
do zgloszenia i ochrony.

Omawiany przepis jest zrozumialy i, jak si¢ wydaje, zbiezny
Z potocznym rozumieniem konsekwencji wykonania nowego rozwigzania
w ramach stosunku zatrudnienia. Takze konsekwencje uzyskania nowego
rozwigzania w ramach wspoétautorstwa nie powinny nastrgcza¢ watpliwosci
u przecietnego adresata normy.

Pierwszenstwo

Kolejnym etapem rozwazan powinny by¢ zasady dotyczace prawa
pierwszenstwa. Regulacja jest w tym zakresie do$¢ rozbudowana,
a zagadnienie pierwszenstwa samo w sobie dos¢ ztozone. Wynika to z tego,
7e na gruncie prawa wilasnosci przemystowej rozumienie ,,pierwszenstwa’”
ma niekiedy odmienng tres¢ niz w jezyku potocznym. Regulacje prawne
w tym zakresie sg nastgpujace:

»Art. 13. 1. Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego
albo prawa z rejestracji oznacza si¢, z zastrzezeniem przepisow art. 14 1 15,
wedlug daty zgloszenia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego w Urzgdzie Patentowym.

2. Zgloszenie uwaza si¢ za dokonane, z zastrzezeniem art. 31 ust. 4,
w dniu, w ktérym wptyneto ono do Urzedu Patentowego z zachowaniem
formy pisemnej rowniez za pomocg telefaksu lub w postaci elektronicznej.

3. W przypadku przestania zgloszenia telefaksem oryginal zgtoszenia
powinien wptynag¢ do Urzgdu Patentowego w terminie 30 dni od daty
nadania zgloszenia telefaksem. Termin ten nie podlega przywrdceniu.

4. Jezeli zgloszenie przestane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest
tozsame z dostarczonym oryginatem, za date zgloszenia uznaje si¢ dzien,
w ktérym zgodnie z ust. 3 zostat dostarczony oryginal.
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5. Przepis ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio, gdy oryginal zostanie
dostarczony po terminie, o ktorym mowa w ust. 3; w takim przypadku
zgloszenie przestane telefaksem uznaje si¢ za niebyte.

6. W przypadku gdy zgloszenie przestane w postaci elektronicznej
zawiera szkodliwe oprogramowanie, Urzad Patentowy nie jest zobowigzany
do otwierania takiej korespondencji i jej dalszego przetwarzania. W takim
przypadku, a takze gdy przestane zgtoszenie jest nieczytelne, nie powstaje
skutek, o ktéorym mowa w ust. 1.

7. Przez posta¢ elektroniczng zgloszenia nalezy rozumie¢ postad
ustalong przy przesylaniu zgloszenia przy zastosowaniu sieci
telekomunikacyjnej lub na informatycznym nos$niku danych w rozumieniu
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

8. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6, o ile nieczytelne sa
niektore z czgsci zgltoszenia, uwaza si¢, ze nie zostaly one ztozone. Przepisy
art. 31 ust. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio.

9. Urzad Patentowy powiadamia niezwlocznie zglaszajacego, przy
uzyciu takiego samego $rodka przekazu, ze zgloszenie przestane telefaksem
jest w catosci lub czesci nieczytelne albo tez zaszedt jeden z przypadkow,
o ktorych mowa w ust. 6 lub 8, w przypadku gdy mozliwe jest ustalenie
adresu poczty elektronicznej lub tozsamos$ci zgtaszajacego i jego adresu
oraz nie zagraza to bezpieczenstwu systemu teleinformatycznego Urzedu
Patentowego, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z 2004
r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331),
i pozwalajg na to wzgledy techniczne uzytego przez zglaszajacego srodka
przekazu.”

Komentujac powyzsze rozwigzania prawne, od razu mozna zglosi¢
pewne zastrzezenia co do rygoryzmu regulacji w sytuacji nadestania
zgloszenia telefaksem Iub drogg elektroniczng. Kwestie dotyczace drogi
elektronicznej sg rozwazane dalej. Jednak w tym miejscu trzeba zauwazy¢,
ze okreslenie ,,Szkodliwe oprogramowanie” jest nieprecyzyjne i moze
wywolywa¢ watpliwosci interpretacyjne. Wydaje si¢, ze Urzad Patentowy
powinien zadba¢ o zapewnienie sobie odpowiedniej ochrony przed
oprogramowaniem, ktore sam okresli jako szkodliwe i nie powinno to mie¢
nic wspdlnego z kwestig prawidlowosci zgloszenia. Brak precyzji uzytego
w tym miejscu zwrotu jest o tyle szkodliwy, Ze sankcjg arbitralnego
ustalenia, ze oprogramowanie uzyte przez zglaszajacego byto ,,szkodliwe”,
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jest brak wywotania efektu zgloszenia 1 wynikajagcego z niego
pierwszenstwa. Tak powazne konsekwencje prawne nie powinny byc¢
wyciggane wobec zglaszajacego w oparciu o niejednoznacznie
sformutowane wymagania ustawowe.

Kolejng kwestig, nad ktora nalezy si¢ zastanowi jest mozliwos¢é
ewentualnego rozluznienia regulacji wskazujgcej na brak mozliwosci
przywrocenia terminu, o ktorym mowa w art. 13 ust. 3. Mimo ze jest to
termin do$¢ dhugi, to jednak wydaje si¢, Ze moga zaistnie¢ sytuacje jego
przekroczenia bez winy zglaszajacego. Niestety, nie moze on w takiej
sytuacji liczy¢ na zniesienie negatywnych skutkéw niezawinionego
uchybienia swoim obowigzkom. Jest to sytuacja o tyle zaskakujaca, ze
praktycznie wszystkie procedury administracyjne i sadowe przewiduja
mozliwos$¢ przywrocenia terminu w razie jego uchybienia (por. np. art. 58—
60 k.p.a., art. 167 i nast. Kodeksu postepowania cywilnego, dalej: k.p.c.).
Jest to zreszta fragment szerszego zagadnienia, jakim jest wzajemna relacja
pomigdzy postepowaniem przed Urzedem Patentowym a postgpowaniem
administracyjnym uregulowanym w Kk.p.a. Zwlaszcza w przypadku
termindw procesowych zagadnienie jest niezwykle skomplikowane.
Omawiane tu rozwigzanie jest o tyle nieracjonalne, ze nie mozna ustalic,
jakie warto$ci mialyby sta¢ za wprowadzeniem wigkszego rygoryzmu
w zakresie uchybienia terminowi w postgpowaniu o uzyskanie patentu niz
w przypadku zwyklego postepowania administracyjnego lub cywilnego
sadowego™.

Jezeli zalozeniem systemu udzielania ochrony dobrom niematerialnym
jest zwiekszenie skutecznosci ochrony i liczby osob, ktore z tej ochrony
beda korzystaty, to powinno si¢ za wszelka cen¢ dazy¢ do utrzymania
skutecznos$ci podjetych krokow, a nie do sztywnej formalizacji procedur,
w tym zgloszenia. Jest to rozwigzanie o tle niebezpieczne, ze
w powszechnej $wiadomosci istnieje przekonanie, ze co do zasady
uchybione terminy do dokonania czynno$ci urzedowych moga by¢,
w usprawiedliwionych przypadkach, przywracane.

,»Art. 14, Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo
prawa z rejestracji przystuguje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach
okreslonych w umowach migdzynarodowych, wedlug daty pierwszego
prawidlowego zgloszenia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru

¥ Problematyka terminébw w postepowaniu przed Urzedem Patentowym RP zostata
szczegdtowo przedstawiona przez A. Szewca, dz. cyt., s. 218-220.
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przemystowego we wskazanym panstwie, jezeli od tej daty zgloszenie

w Urzgdzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

1) 12 miesigcy — W przypadku zgloszen wynalazkow i wzoréw
uzytkowych;

2) 6 miesiecy — w przypadku zgtoszen wzoréw przemystowych.

Art. 15. Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo
prawa z rejestracji oznacza si¢, na zasadach okreslonych w umowach
migdzynarodowych, wedlug daty wystawienia wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego w Polsce lub za granica, na
wystawie miedzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jezeli
zgloszenie w Urzedzie Patentowym tego wynalazku, wzoru uzytkowego
albo wzoru przemystowego dokonane zostanie w okresie 6 miesiecy od tej
daty.

Art. 16. Jezeli wynalazek, wzor uzytkowy albo wzor przemystowy,
bedacy przedmiotem pierwszego prawidlowego zgloszenia, byl wczesniej
wystawiony na wystawie i korzystal, od dnia wystawienia do dnia
zgloszenia, z ochrony tymczasowej przewidzianej w Konwencji paryskie;j,
pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa
z rejestracji, o ktorym mowa w art. 14, oraz poczatek przewidzianych tam
termindow do dokonania zgtoszenia w Urzegdzie Patentowym oznacza si¢
wedtug daty wystawienia tego wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego na wystawie.

Art. 17. 1. Pierwszenstwo, o ktorym mowa w art. 14 i 15 (uprzednie
pierwszenstwo), jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

2. Umowa 0 przeniesienie pierwszenstwa, o ktorym mowa w ust. 1,
wymaga pod rygorem niewaznos$ci zachowania formy pisemne;.

Art. 18. Jezeli zgloszenia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego dokonaly niezaleznie od siebie co najmniej dwie osoby,
ktore korzystaja z pierwszenstwa oznaczonego tg samg data, prawo do
uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguje
kazdej z tych osob.

Art. 19. 1. Na wniosek zgtaszajacego Urzad Patentowy wydaje, w celu
zastrzezenia pierwszenstwa za granica, dowdd dokonania zgloszenia
wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego w Urzedzie
Patentowym (dowdd pierwszenstwa).

2. Podstawa sporzadzenia dowodu pierwszenstwa moze by¢ tylko
zgloszenie spelniajace wymagania okreSlone w ustawie, jako dajace
podstawe do uznania go za dokonane.”
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Nalezy tu przypomnie¢ takze konsekwencje, jakie ptyng z tresci art.
25 ust. 3 i art. 35 PWP. Zgloszenie powoduje, ze informacje zawarte
w opisie patentowym staja si¢ (z chwila ogloszenia) czescig stanu techniki.
Powoduje to zagwarantowanie zglaszajacemu przynajmniej tego, ze nikt
inny nie bedzie mogt zastrzec praw wytacznych do rozwigzania. Trudno jest
ustali¢, czy ten efekt wszczecia postepowania jest zrozumialy dla
przecigtnego adresata normy. Wydaje si¢, ze takze i to powinno by¢
przedmiotem informacji udzielonej przy wypehliieniu zgloszenia
patentowego.

»Art. 25, 3. Za stanowigce czgs¢ stanu techniki uwaza si¢ rowniez
informacje zawarte w zgloszeniach wynalazkow lub wzoréw uzytkowych,
korzystajacych z wczedniejszego pierwszenstwa, nieudostgpnione do
wiadomos$ci powszechnej, pod warunkiem ich ogloszenia w sposob
okreslony w ustawie.

Art. 35. 1. Jezeli zglaszajacy chce skorzystaé z uprzedniego
pierwszenstwa, powinien w podaniu ztozy¢ stosowne o$wiadczenie oraz
dotaczy¢ dowod potwierdzajacy zgloszenie wynalazku we wskazanym
panstwie badz wystawienie go na okreslonej wystawie. Dowod taki moze
by¢ rowniez ztozony w ciggu trzech miesiecy od daty zgloszenia.
Pozniejsze zlozenie takiego o$wiadczenia albo dowodu nie skutkuje
przyznaniem pierwszenstwa.

2. (skreslony).

3. (skreslony).

4. Zglaszajacy obowigzany jest w terminie trzech miesigcy od daty
zgloszenia wynalazku nadesta¢ thumaczenie dowodu, o ktorym mowa w ust.
1, na jezyk polski lub na inny jezyk, jezeli wynika to z umowy
migdzynarodowej lub przepisoéw, o ktérych mowa w art. 4.

5. Urzad Patentowy wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy
przyznania uprzedniego pierwszenstwa, do uzupelnienia zgloszenia
wynalazku w wyznaczonym terminie, jezeli stwierdzi, ze nie zawiera ono
thumaczenia, o ktérym mowa w ust. 4.

6. Zglaszajacy, ktory nabyl prawo do korzystania z uprzedniego
pierwszenstwa przystugujacego ze zgloszenia badz wystawienia wynalazku
dokonanego przez inng osobg¢, powinien w terminie trzech miesigcy od daty
zgloszenia wynalazku nadesta¢ o$wiadczenie o podstawie korzystania
z uprzedniego pierwszenstwa. Przepis ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.”

Kwestia pierwszenstwa jest niejednokrotnie kluczowa w procesie
uzyskiwania praw wylgcznych, a jednocze$nie zwrot ten ma do$¢
jednoznaczng tre§¢ w jezyku potocznym. Regulacja PWP nadaje mu
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jednakze specyficzny, odmienny od codziennego charakter, wiazac je ze
wskazanymi w cytowanym wyzej przepisie przeslankami. Mozna mieé
uzasadnione watpliwosci co do tego, czy osoba nieposiadajaca
wyksztalcenia prawniczego potrafi samodzielnie ustali¢ zakres tak
zbudowanego pojecia pierwszenstwa, zwlaszcza jezeli ma to by¢
pierwszenstwo inne, niz wynikajace z samego zgloszenia do Urzedu
Patentowego . Jest to skomplikowane, zwlaszcza w przypadku oceny
skutkéw ujawnienia, publikacji, prezentacji na wystawie migdzynarodowej
oficjalnej lub oficjalnie uznanej. Ustalenie, jakie wystawy daja prawo do
zachowania pierwszenstwa i jak nalezy si¢ zachowaé dla zachowania tego
prawa, nie jest proste. Informacja, jaka znajduje si¢ w tym zakresie na
stronie internetowej Urzedu Patentowego, jest jasna, ale tylko dla osoby
posiadajacej odpowiedniag wiedzg prawna. Nie wydaje si¢ jednak, by byta
wystarczajaco zrozumiata dla innych uzytkownikow.

Kwestia ta ma duze znaczenie praktyczne. Uzyskanie
pierwszenstwa uniemozliwia postawienie tworcy zarzutu braku nowosci
rozwiazania, zabezpieczajac jego dalsze prawa w postepowaniu o uzyskanie
praw wyltacznych. Z kolei ujawnienie wynalazku przy braku konsekwencji
tego zdarzenia, rownowaznych do zgloszenia, np. na wystawie, jezeli nie
daje ono uprawnien, o ktérych mowa w art. 15 PWP, lub w inny sposob
niegwarantujacy pierwszenstwa, prowadzi do utraty waloru nowosci
1 w konsekwencji trwale uniemozliwia uzyskanie ochrony patentowe;.

Trudno jednakze wyobrazi¢ sobie zmiany stanu prawnego w taki
sposob, aby tego typu niepozadane skutki nie mogly nastgpi¢. Ustawa
reguluje te  skomplikowane 1  wymagajagce  migdzynarodowej
,»sSynchronizacji” kwestie do$¢ jasno i w granicach maksymalnej precyzji, na
jaka moze sobie pozwoli¢ ustawodawca w akcie tej rangi. Cigzar dotarcia
z wlasciwym przekazem do uzytkownika, niebedacego wyksztalconym
prawnikiem, spada wigc na strong¢ informacyjng o tresci prawa. Nalezy
zadbaé, aby osoby zainteresowane z latwoscia mogly dowiedzie¢ sie¢
o sposobie zachowania pierwszenstwa. Konieczne jest, aby wiedza
o zasadach zachowania pierwszenstwa byta wyeksponowana na mozliwie
wczesnym etapie procedowania, tak by nie zniweczy¢ procedury uzyskania
patentu.

Duze znaczenie dla problematyki uzyskania ochrony ma takze
swiadomos$¢ skutkéw ujawnienia rozwigzania. Ujawnienie w warunkach

0 Szczegdlowo co do okreslania pierwszenstwa por. E. Nowinska, U. Prominska, M. du
Vall, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2011, s. 198 i nast.
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innych niz wystawa opisana w art. 15 PWP powoduje trwalg niemozliwos¢
uzyskania praw wylacznych. Swiadomo$¢ tego rodzaju konsekwencji
powinna istnie¢ zwlaszcza u osdb prowadzacych dziatalno$¢ naukowo-
badawcza, ktore niejednokrotnie pozostaja pod presja koniecznosci
publikowania wynikdw swoich prac. Wazne jest jednak, by presja ta nie
prowadzita do ujawnienia mozliwych do zastrzezenia rozwiazan przed
uzyskaniem uprawnien z tytutu pierwszenstwa.

Obecna konstrukcja postepowania administracyjnego przed
Urzgdem Patentowym nie daje mozliwosci wickszego oddzialywania przez
ten urzad na zachowanie przez zainteresowanych praw z pierwszenstwa.
Nie przewiduje si¢ na przyktad obowigzku informowania o skutkach
ujawnienia, chocby w przypadku ztozenia niekompletnego zgloszenia
wniosku patentowego. Wydaje si¢ jednak, ze problem nie lezy
w rozwigzaniach stricte prawnych, lecz raczej w praktyce dziatania urzedu.
Doskonalym przyktadem jest tu przyciagajace uwage ostrzezenie o skutkach
zbyt wczesnego ujawnienia, jakie zawiera strona internetowa brytyjskiego
urzedu. Konieczne jest, z inicjatywy organdéw administracji, a nie samych
zainteresowanych, forsowanie §wiadomosci nieodwracalnych skutkow
utraty pierwszenstwa i sytuacji, w ktoérych moze do tego dojs¢.

76



3.2. Opis procedury zgloszenia wynalazku ze wskazaniem
potencjalnych barier

Zgloszenie

Kazdy wuprawniony moze dokona¢ zgloszenia wynalazku
samodzielnie. Jest to mozliwe zar6wno w formie pisemnej, jak i poprzez
niektore $srodki porozumiewania na odleglo$§¢ (telefaks, droga
elektroniczna). Zgloszenie jest podstawowym zdarzeniem pozwalajacym na
okreslenie prawa pierwszenstwa. Oczywiscie skutki wywola jedynie
zgloszenie dokonane prawidlowo — stad wielkie znaczenie regulacji
opisujacej sposob i zakres dokonania zgtoszenia:

»Art. 31. 1. Zgloszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno
obejmowac:

1) podanie zawierajgce co najmniej oznaczenie zglaszajacego, okreSlenie
przedmiotu zgloszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu
dodatkowego;

2) opis wynalazku ujawniajacy jego istotg;

3) zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe;

4)  skrot opisu.

2. Zgloszenie wynalazku, o ktéorym mowa w ust. 1, powinno takze
zawiera¢ rysunki, jezeli sg one niezbedne do zrozumienia wynalazku.

3. Zgloszenie wynalazku, ktére obejmuje co najmniej podanie oraz
czesci wygladajace zewnetrznie na opis wynalazku i na zastrzezenie lub
zastrzezenia patentowe, daje podstawe do uznania zgloszenia za dokonane.

4.Urzad Patentowy Wwyznacza postanowieniem, pod rygorem
umorzenia postgpowania, termin do uzupehlienia zgloszenia, jezeli

stwierdzi, ze nie zawiera ono wszystkich czesci, o ktérych mowa w ust. 3.

Zgloszenie uwaza si¢ za dokonane w dniu wplyniecia do Urzedu

Patentowego ostatniego brakujacego dokumentu.

5. Urzad Patentowy, jezeli stwierdzi, ze zgloszenie wynalazku nie
zawiera rysunkow, na ktore w zgloszeniu powotuje si¢ zglaszajacy, wzywa
postanowieniem, pod rygorem uznania za niebyle powotania si¢ na rysunki,
do uzupeienia zgloszenia w wyznaczonym terminie. Zgtoszenie uwaza si¢
za dokonane w dniu wplynigcia do Urzedu Patentowego ostatniego
brakujgcego rysunku.

Art. 32. Jezeli zglaszajacy nie jest tworca wynalazku, powinien

w podaniu wskaza¢ tworce i podstawe swego prawa do uzyskania patentu.
Art. 36. Do zgloszenia dokonanego w celu uzyskania patentu

zglaszajacy powinien dolgczy¢ réwniez inne niz wymienione w art. 31, 32
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i 35 dokumenty i o$wiadczenia, jezeli jest to niezbgdne do uzasadnienia
twierdzen i zadan zawartych w zgloszeniu. Wszystkie czesci zgloszenia
moga by¢ zlozone w jednym egzemplarzu, z wyjatkiem opisu wynalazku,
zastrzezen patentowych, rysunkow oraz skrétu opisu, sktadanych w liczbie
i formie uzasadnionej potrzeba postepowania oraz ujednolicenia
dokumentacji.”

Szczegdlowa tres¢ zgloszenia i1 podania zgloszenia opisana jest
w rozporzadzeniu wykonawczym do ustawy, co jest catkowicie zrozumiate,
chocby ze wzgledu na szczegoétowo$¢ regulacji oraz zmieniajace si¢
praktyczne mozliwosci przesytania wszelkiego rodzaju informacji.
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgloszen wynalazkéow i wzoréw uzytkowych™ reguluje te
kwestie nastepujgco..

»§ 4. 1. Zgloszenie wynalazku, oprocz elementdéw wymienionych
w art. 31 ust. 1 ustawy, powinno obejmowaé¢ w szczegolnosci:

1) dowdd pierwszenstwa, jezeli zglaszajacy ubiega si¢ o przyznanie mu
uprzedniego pierwszenstwa,

2) poswiadczenie, o ktorym mowa w art. 93° ust. 1 ustawy,

3) o$wiadczenie zglaszajacego o podstawie do korzystania z uprzedniego
pierwszenstwa, jezeli dowdd pierwszenstwa nie opiewa na
zglaszajacego,

4) pelnomocnictwo, jezeli zgtaszajacy dziata przez pelnomocnika.

2. Wraz z dowodem pierwszenstwa nalezy ztozy¢ dokumenty,
o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 21 3.
§ 5. 1. Podanie zgtoszenia wynalazku powinno zawiera¢ co najmnie;j:

1) nazwisko i imi¢ albo nazweg, adres zamieszkania albo siedzibe
zglaszajacego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a takze numer
PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgtaszajacy je
posiada,

2) nazwisko i imie oraz adres petlnomocnika, jezeli zglaszajacy dziata
przez petnomocnika,

3) wniosek o0 udzielenie patentu albo patentu dodatkowego, ze
wskazaniem numeru patentu gtownego albo numeru zgloszenia
wynalazku w celu udzielenia patentu gldéwnego,

4) tytul wynalazku,

* Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie
dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych, Dz.U. Nr 102
poz. 1119.
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5) nazwisko i imi¢ oraz adres tworcy wynalazku,

6) wskazanie podstawy prawa do patentu, jezeli zglaszajacy nie jest
tworcg wynalazku,

7) podpis zgtaszajacego lub pelnomocnika, jezeli zgtaszajacy dziata przez
pelnomocnika.

2. Podanie, 0 ktorym mowa w ust. 1, moze rowniez zawierac:

1) oswiadczenie zglaszajacego, ze chce skorzystaé z uprzedniego
pierwszenstwa, jezeli ubiega si¢ o przyznanie tego pierwszenstwa,
wskazujace co najmniej date i kraj dokonania pierwszego zgloszenia
lub nazwe, miejsce i kraj wystawy oraz date wystawienia wynalazku na
wystawie,

2) wskazanie osoby upowaznionej do odbioru korespondencji, jezeli jest
kilku zgtaszajacych i nie dzialajg oni przez wspolnego pelnomocnika,

3) spis zatgczonych dokumentoéw.”

Wykaz czynnosci koniecznych do prawidlowego dokonania
zgloszenia nie jest nadmiernie ztozony. Trudno dopatrze¢ si¢ w regulacji
prawnej oczekiwan zbgdnych czy nadmiernie skomplikowanych. Dla osoby,
ktoéra samodzielnie dokonala wynalazku, przygotowanie wszystkiego, co
niezbedne do prawidlowego dokonania zgloszenia nie powinno nastrgczaé
duzych trudnos$ci. Warstwa semantyczna przepisow jest takze dos¢
przejrzysta.

Ze wzgledu na to, ze postepowanie jest jednak poddane dosé
rozbudowanym rygorom formalnym, wskazane bytoby stworzenie swego
rodzaju check-listy, ktoéra pozwolitaby kazdemu przygotowujacemu
zgloszenie na upewnienie si¢, ze wszystkie elementy zgloszenia zostaty juz
opracowane i przygotowane. Mogloby to by¢ odpowiedzi na pytan, ktore
prowadzilyby przygotowujacego zgloszenie do kolejnych czynnosci, np.:

— pytanie: ,,Czy jeste$ tworca wynalazku?”,

— odpowiedz: ,,Tak” — przechodzisz do kolejnego punktu,

— odpowiedz: ,,Nie” — pytanie: ,,Wskaz, z czego wynika twoje prawo
do zgloszenia wynalazku?”.

W tym ostatnim przypadku oczywiscie nalezy dodaé¢ zakladke
pomocy, Wwyjasniajaca, w jakich sytuacjach mozna zglosi¢ cudzy
wynalazek, jak nalezy udokumentowac swoje uprawnienie, jak wykazac, ze
osoba, ktora przygotowuje wniosek nie jest petnomocnikiem itd.

Trzeba pamictaé, ze dla osoby niebedacej prawnikiem szereg
sformutowan uzywanych przez ustawe ma znaczenie potoczne, odbiegajace
od znaczenia w jezyku prawnym. Sformutowania: ,uprzednie
pierwszenstwo”, ,siedziba”, ,podstawa prawa” maja swoje znaczenie
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nadane przez system prawa, nieznane niewykwalifikowanemu
uzytkownikowi. Dlatego nalezy zadbac o jasne i proste wyjasnienie zakresu
tych poje¢ na etapie wypelniania dokumentoéw zgloszenia. Istniejace na
stronie Urzgdu Patentowego formularze nie oferuja w tym zakresie duzej
pomocy. Sa one przygotowane pod katem osoby dobrze zorientowanej
w procedurze, a nie dla przeci¢gtnego niewyedukowanego prawnie
uzytkownika.

Brak jest dobrze przygotowanego systemu pomocy, ktory juz na
etapie rozwazania drogi ochrony dobra niematerialnego dawalby mozliwos¢
wyjasnienia pewnych poje¢. Bez niego aplikujacy skazany jest w wielu
przypadkach na konieczno$¢ korzystania z fachowej pomocy prawnej albo
na popenianie btedoéw i pomytek, w najlepszym przypadku prowadzacych
do wydluzenia postgpowania 1 zbegdnej pracy urzednikow Urzedu
Patentowego. Nie mozna takze zapomina¢ o tym, ze zderzenie ze
specjalistycznym slownictwem prawniczym, bez prostego systemu pomocy
i wyjasniania podstawowych poje¢, moze mie¢ skutki zniechecajace do
kontynuowania dalszego procedowania.

Obecnie obowigzujacy system spelnia formalne przestanki
poprawnosci, zgodno$ci z przyjetym prawem migdzynarodowym — nie
spetnia jednak przestanki prostoty i nicograniczonej dostgpnosci dla
niewyksztatconego (pod wzgledem prawnym) uzytkownika. Powaznym
wyzwaniem byloby podjecie prac nad ,,0twarciem” procesu dla
uzytkownika niemajacego wiedzy prawnej i takie jego zaprojektowanie, by
zachegcatl do samodzielnego zweryfikowania mozliwo$ci uzyskania ochrony
prawnej dobr niematerialnych. Brak jest $ciezki samodzielnego
weryfikowania poje¢ ,,rozwigzanie”, ,,nowos¢”, ,,pierwszenstwo” itp. przez
osoby po prostu ciekawe tego, jaki jest efekt ich dziatalnosci z punktu
widzenia prawa wilasnosci przemystowej. Pomijajac juz uzyteczno$¢ dla
samych uzytkownikow, takie narzedzia odcigzaja urzad od koniecznosci
zajmowania si¢, przynajmniej czeSciowo, wnioskami ewidentnie
niezastugujacymi na pozytywne rozpatrzenie albo zawierajacymi
elementarne btedy pojeciowe.

Opis wynalazku i zastrzezenia patentowe

Prawidlowy opis wynalazku i odpowiednio ujete zastrzezenia
patentowe stanowig kluczowy problem procesu nabywania ochrony. Zty
opis nie pozwala na procedowanie przez Urzad Patentowy, wadliwe
zastrzezenia grozg pomini¢ciem pewnych zakreséw ochrony. Wymagana
jest tu uwaga i $wiadomo$¢ dotyczaca celu dokonywanych czynnosci. Nie
ulega watpliwosci, ze prawidlowe dokonanie opisu 1 zastrzezen
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patentowych wymaga wiedzy i1 do$wiadczenia, zaréwno prawnego,
technicznego, jak i znajomosci praktyki Urzedu Patentowego. Regulacje
prawne przedstawiajg si¢ nastepujaco:

JArt. 33. 1. Z zastrzezeniem art. 93° ust. 1, opis wynalazku, o ktérym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, powinien przedstawia¢ wynalazek na tyle jasno
1 wyczerpujaco, aby znawca mogt ten wynalazek urzeczywistnic.
W szczegblnosci opis powinien zawiera¢ tytul odpowiadajacy przedmiotowi
wynalazku, okre$la¢ dziedzine techniki, ktorej wynalazek dotyczy, a takze
znany zglaszajacemu stan techniki oraz przedstawia¢ w sposob szczegdlowy
przedmiot rozwiazania, z objasnieniem figur rysunkow (jezeli zgloszenie
zawiera rysunki) i przyktadem lub przyktadami realizacji badz stosowania
wynalazku.

2. (skreslony).

3. Zastrzezenia patentowe, o ktérych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3,
powinny by¢ w catosci poparte opisem wynalazku i okre§la¢ w sposob
zwigzly, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwigzania,
zastrzegany wynalazek oraz zakres zagdanej ochrony patentowej. Przepis art.
93° ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

3'. Kazde zastrzezenie powinno by¢ ujete jasno, w jednym zdaniu lub
rownowazniku zdania.

4. Oprocz zastrzezenia niezaleznego lub zastrzezen niezaleznych, ktore
powinny przedstawia¢ ogdét cech zglaszanego wynalazku badz kilku
wynalazkow, ujetych zgodnie z art. 34 w jednym zgloszeniu, w zgloszeniu
moze wystgpowa¢ odpowiednia liczba zastrzezen zaleznych dla
przedstawienia  wariantow  wynalazku lub  sprecyzowania  cech
wymienionych w zastrzezeniu niezaleznym lub innym zastrzezeniu
zaleznym.

4'. Wzajemne powigzanie w ukladzie zastrzezenia niezaleznego
1 zastrzezen zaleznych powinno by¢ wyraznie przedstawione w zgloszeniu.

5. Skrét opisu, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4, powinien
zawiera¢ zwiezta 1 jasng informacj¢  okre$lajacg  przedmiot
i charakterystyczne cechy techniczne wynalazku oraz wskazanie jego
przeznaczenia, jezeli nie wynika to z okreslenia samego przedmiotu. Przepis
art. 93° ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Rysunki, o ktorych mowa w art. 31 ust. 2, powinny w sposob
czytelny, w polagczeniu z opisem i zastrzezeniami patentowymi, odtwarzac
przedmiot wynalazku w ujeciu schematycznym, bez tekstu, z wyjatkiem
pojedynczych wyrazéw, gdy sg one konieczne. Zgloszenie moze zawieraé
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kilka arkuszy rysunkow. Na jednym arkuszu moze znajdowac si¢ wigcej niz
jedna figura, lecz wyraznie oddzielona jedna od drugiej.”

Artykul 33 ust. 1 PWP zawiera jasno sformulowane wymagania
dotyczace opisu patentowego. Jak si¢ wydaje, tworca nie powinien miec¢
problemow z ich spelnieniem. Istota rzeczy jest to, by na podstawie opisu
mozna byto zrozumie¢ sposob dziatania wynalazku oraz go odtworzyc.
Pojawia si¢ oczywiscie pytanie, czy zainteresowany jest w stanie przetozy¢
te wymagania na konsekwencje prawne dotyczace zbyt waskiego lub zbyt
szerokiego opisu patentowego. Bez do$wiadczenia w praktyce ochrony
whasnosci przemystowej moze to by¢é dyskusyjne®.

Sporzadzenie opisu patentowego moze by¢ problematyczne dla osob,
ktére nie dokonaly wynalazku w ramach pewnej systematycznej
dziatalnosci, lecz niejako ,.intuicyjnie”, nie posiadajac wiedzy techniczne;j.
Mozna sobie wyobrazi¢ na przyktad sytuacje kogo$, kto nie potrafi
wykona¢ koniecznego do opisu rysunku technicznego w powszechnie
wymaganych standardach. Ustawa nie zawiera zadnego rozwigzania tego
rodzaju sytuacji. Urzad Patentowy takze nie oferuje tu pomocy.

Brak samodzielnych umiejetnosci wystarczajacych do opracowania
zgloszenia powinien sktoni¢ do skorzystania z pomocy rzecznika
patentowego, niemniej, o czym dalej bedzie jeszcze mowa, nie zawsze jest
to proste. Czasami konieczno$¢ poszukiwania tego rodzaju profesjonalnego
pelnomocnika moze  stanowi¢  barier¢ hamujaca dazenie do
zagwarantowania ochrony wiasnosci przemystowej. Nic nie stoi oczywiscie
na przeszkodzie, aby Urzad Patentowy sam prowadzil odpowiedniego
rodzaju doradztwo albo pomoc w tym zakresie. Nie ma wprawdzie takiego
ustawowego obowiazku, ale takze i nie ma tu zadnych zakazow. Przeszkoda
jest tu zapewne $cisle administracyjny charakter urzedu i poddanie jego
dziatania procedurze administracyjnej — skoro nie przewiduje ona takich
dziatan jak pomoc w sporzadzaniu opisu patentowego, to brak ,,podstawy
prawnej” do ich podejmowania.

Dalsze regulacje prawne wykraczaja jednakze poza samo zapewnienie
neutralnosci urzgdu i naktadajg na wynalazce pewne wymagania, ktdre
moga stanowi¢ dla niego powazne obcigzenie. Nie do konca wiadomo,
dlaczego zgtaszajacy ma podawaé Urzedowi Patentowemu ,,znany mu stan

* Dobrego przyktadu dostarcza tu zagadnienie tzw. czeSciowej ochrony wynalazkow, czyli
sytuacja, w ktorej naruszyciel wykorzystuje jedynie czg$¢ zastrzezen — ale nie wszystkie.
Moze to by¢ konsekwencja btednego zbudowania samych zastrzezen, ktore wykraczaja poza
istot¢ chronionego rozwiagzania — por. E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, dz. cyt.,
s. 57-58.
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techniki” (§ 6 pkt 3 rozporzadzenia). Wymaga to podawania informacji,
ktore nie sa wiagzace dla urzedu, ktory przeciez i tak bedzie musiat
wykluczy¢ to, ze zgloszone rozwigzanie nalezy do stanu techniki.
W postawionym tu wymaganiu wida¢ wyraznie konsekwencje poddania
procedury ogoélnej koncepcji postgpowania administracyjnego, ktore
wymaga wykazania okreslonego stanu faktycznego dla uzyskania
odpowiedniej decyzji administracyjnej (aby uzyska¢ prawo jazdy, nalezy
wykaza¢ si¢ odpowiednimi umiejetnosciami, aby uzyska¢ zameldowanie,
trzeba wykaza¢ tytut do lokalu itp.). Jest to chyba falszywe zatozenie
w przypadku patentowania wynalazkow, zwlaszcza jezeli przyjac, ze
w interesie publicznym jest wzmacnianie innowacyjnosci gospodarki.
Zatozenie, ze tylko sam tworca chce uzyska¢ korzys$¢ z opatentowania
wynalazku i dlatego musi wykaza¢ nowos$¢ rozwigzania, jest niepelne —
w interesie ogoétu lezy wzmacnianie pozycji tworcoOw i dlatego nie nalezy
obcigzaé¢ ich cigzarami dowodowymi podobnymi dla innych postgpowan
administracyjnych. Zapewnienie ochrony dobrom witasnosci przemystowej
ma znaczenie w konteksScie dobra publicznego, a nie tylko dobra
prywatnego samego wynalazcy.

Ponadto wskazane wyzej wymaganie jest o tyle nieracjonalne, ze
przeciez istota postepowania przed urzedem jest wiasnie badanie stanu
techniki i ocena nowos$ci rozwigzania, a zglaszane w tym zakresie
oswiadczenia samego tworcy nie sg wigzace. By¢ moze zasadne byloby
przekonstruowanie tego wymagania w uprawnienie do prezentacji stanu
techniki, ktére dawaloby tworcy na przyklad prawo do skorzystania
z szybszej $ciezki patentowania.

Podobnie jak i na etapie budowania opisu, autor niejednokrotnie bedzie
wymagal wsparcia i pomocy przy ustalaniu nowosci — ustawa nie
przewiduje tu jednak Zzadnej aktywnos$ci Urzedu Patentowego. Jak sie
wydaje, nalezy zastanowic¢ si¢ nad tym, jak unikna¢ sytuacji, w ktdrej autor
wynalazku, nie potrafigc we wlasnym zakresie przejs¢ tego etapu
postgpowania, zrezygnuje z uzyskania ochrony. Jest to kwestia zmiany
generalnego podejscia do zagadnienia. Obecnie ustawa podchodzi do niego
nastepujaco: ,,jesli chcesz uzyska¢ ochrone patentowg na swoj wynalazek,
musisz zrealizowa¢ okreslony tok czynnosci”. Pozadane byloby natomiast
podejscie: ,jesli posiadasz nowe rozwigzanie, ocenimy, jaki ono ma
Charakter 1 pokazemy ci, co zrobi¢, by je chroni¢”. Wymagaloby to
stworzenia procedur oceniajgcych, cho¢by takich, jak w prezentowanym
przyktadzie szwedzkiego Urzedu Patentowego.
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Zastrzezenia patentowe stanowig wyznacznik zakresu ochrony
patentowej dla rozwigzania [Nowinska, Prominska, du Vall, 2011]. Opis
wskazuje na to, na czym polega wynalazek, zastrzezenia natomiast na to, co
jest chronione. Regulacja prawna jest jasna i lapidarna. Nalezy jednak
uznaé, ze konieczne jest zawsze ustalenie, czy tworca zdaje sobie sprawe
z konsekwencji prawidtowego sformulowania zastrzezenia patentowego.
Trzeba takze mie¢ pewnos¢, ze tworca zdaje sobie sprawe z niemozliwosci
zastrzezenia samej idei, lecz jedynie konkretnego rozwigzania. Problem
w tym, ze opis patentowy pokazuje, na czym polega rozwigzanie,
a zastrzezenie patentowe wyczerpuje uzyskang ochrone dla wczesniej
opisanego rozwigzania. Opis jest jawny i dostepny dla kazdego — btednie
ujete zastrzezenia patentowe prowadza wiec do katastrofalnego, z punktu
widzenia ochrony, skutku, polegajacego na ujawnieniu idei, ale bez
mozliwosci zachowania wytgcznosci dla rozwigzan na niej opartych. Skutek
ten polega na tym, ze ujawnia si¢ rozwigzanie, jednoczesnie pozbawiajac je
wlasciwego zakresu ochrony patentowe;.

Nasuwaja si¢ tu pewne wnioski. Ustawa jest sformulowana
prawidtowo. Trudno wymagac¢ bardziej precyzyjnego zbudowania przepisu.
Z drugiej strony samo postgpowanie powinno by¢ przeprowadzone tak, by
osoba zglaszajagca wynalazek rozumiata, jakie sg konsekwencje jej dziatan.
By¢ moze wskazane byloby wprowadzenie obowiazku pouczen ze strony
Urzedu Patentowego, dotyczacych konsekwencji przyjecia drogi ochronnej
W postaci zastrzezenia patentowego. Regulacja prawna powinna
uwzglednia¢  wykorzystywanie rozwigzan ochronnych przez osoby
o odpowiednim poziomie umiejetnosci technicznych, ale i przez te, ktore
maja niski poziom wiedzy prawniczej. Wymaga to bardziej zmiany
procedury i praktyki niz tresci art. 33 PWP. Zachowuja tu aktualno$¢ uwagi
o charakterze postgpowania poczynione przy okazji opisu patentowego.
Niezbedne jest takze wprowadzenie obowigzku informowania o innych
mozliwych sposobach ochrony dobr niematerialnych, jak chociazby poprzez
tajemnice przedsigbiorstwa. W interesie publicznym jest to, by negatywna
decyzja dotyczaca prezentowanego rozwigzania (np. ze wzgledu na zbyt
duzy stopien jego og6lnosci) nie prowadzita do blednego przekonania, ze
zaprezentowane dobro niematerialne w ogdle nie podlega ochronie prawne;.

Stawianie zbyt wysokich wymagan wobec osoby zgtaszajacej, zarowno
w aspekcie technicznego opisu wynalazku, jak i precyzyjnego ujecia
zastrzezen, moze prowadzi¢ do negatywnych konsekwencji w wymiarze
ogélnym. W szczegolnosci do narastania powszechnego przekonania, Ze
dokonanie zastrzezenia patentowego jest bardzo trudne, wymaga bardzo
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duzej wiedzy i ogromnych staran, ale i do wniosku, chyba jeszcze bardziej
szkodliwego, ze uzyskanie ochrony niewiele daje, bo wskutek Zle
dokonanych zastrzezen uzyskana ochrona okazuje si¢ niejednokrotnie
,dziurawa”.

Wymagania ustawowe sg rozwinigte szczegdtowo w rozporzadzeniu
wykonawczym wydanym na podstawie art. 93 PWP (Rozporzadzenie
Prezesa Rady Ministrow z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie dokonywania
1 rozpatrywania zgloszen wynalazkow i wzorow uzytkowych, Dz. U. Nr
102, poz. 1119 ze zm.), ktérego zadaniem jest sprecyzowanie tresci ustawy
w zakresie tresci zgloszenia. Nalezy przytoczy¢ niektore jego przepisy:

,»§ 6. 1. Opis wynalazku, zwany dalej ,,opisem”, powinien w kolejnosci
okresla¢:

1) tytul wynalazku, ktory bedzie jednoznacznie formulowaé przedmiot
wynalazku w odniesieniu do podanych w opisie 1 w zastrzezeniach
patentowych cech technicznych rozwigzania; nie moze on zawieraé
nazw fantazyjnych i imion wlasnych ani sformutowan odnoszacych si¢
bezposrednio do zalet badZz nowych cech wynalazku,

2) dziedzine techniki, ktorej dotyczy wynalazek,

3) stan techniki, znany zglaszajacemu i przydatny do zrozumienia
wynalazku, a zwlaszcza jego nowosci i poziomu wynalazczego, do
poszukiwan w stanie techniki zwigzanym z wynalazkiem i do badania
wynalazku; zaleca si¢, aby w tej czeSci opisu przytacza¢ takze dane
bibliograficzne publikacji dotyczacych stanu techniki; dopuszcza sie¢
zobrazowanie stanu techniki rysunkami na osobnych arkuszach
z zaznaczeniem, ze dotyczg one stanu techniki,

4) wynalazek, ujawniajgc go, zgodnie z zastrzezeniami patentowymi,
w taki sposob, aby zardwno jego istota, jak i cale rozwigzanie byly
zrozumiate w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku; jezeli
ujawnienie wynalazku z zakresu biotechnologii nie moze by¢
dostatecznie dokonane w opisie, nalezy dodatkowo powota¢ si¢ na
zdeponowany material biologiczny, wskazujac co najmniej nazwe
i siedzibe instytucji, w ktorej ztozono depozyt, i nadany przez tg
instytucje numer jego przyjecia, albo wskazaé na powszechng
dostepnos¢ materialu biologicznego,

5) ewentualne Kkorzystne skutki wynalazku w odniesieniu do
dotychczasowego stanu techniki,

6) figury rysunkow, jezeli zgltoszenie wynalazku zawiera rysunki,
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7) szczegdtowo co najmniej jeden przyklad realizacji wynalazku,
z powotaniem si¢ na rysunki, jezeli zgloszenie wynalazku zawiera
rysunki,

8) zastosowanie wynalazku, jezeli nie wynika to jasno z innych czgsci
opisu lub z charakteru wynalazku.
la. Forma i uktad opisu, okreslone w ust. 1, moga by¢ zmienione,

jezeli pozwoli to na lepsze zrozumienie wynalazku i bardziej zwigzlte jego
przedstawienie.

2.0pis nie moze zawiera¢ treSci sprzecznych z porzadkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami albo okreslajacych cechy i zalety,
ktérych wynalazek w sposob oczywisty nie posiada, a takze okreslen
fantazyjnych i imion wlasnych.

3. Do opisu w zgloszeniu o uzyskanie patentu, o ktorym mowa w art.
30 ustawy, zwanym dalej ,zgloszeniem dodatkowym”, stosuje si¢
odpowiednio przepisy ust. 1, 1a i 2, jednakze cze$¢ opisu okreslona w ust. 1
pkt 3 powinna przedstawia¢ wynalazek bedacy przedmiotem patentu
gtéwnego oraz podawacé numer patentu gldownego (numer zgtoszenia).

§ 7. 1. Zastrzezenia patentowe, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3
ustawy, nie powinny podawaé, jakich cech wynalazek nie posiada. Nie
powinny one tez zawiera¢ sformutowan majacych charakter oceny
wynalazku lub oceny poszczegolnych jego cech. Przepis § 6 ust. 2 stosuje
si¢ odpowiednio.

2. W zastrzezeniu patentowym nie nalezy podawaé cech, ktore nie
zostaly przedstawione w opisie.

3.Jezeli, uwzgledniajac  zlozono$¢  wynalazku,  zglaszajacy
sformutowal wiecej niz jedno zastrzezenie, zastrzezenia te powinny by¢
kolejno ponumerowane cyframi arabskimi.

§ 9. Jezeli, ze wzgledu na przedmiot wynalazku, zredagowanie
zastrzezenia patentowego zgodnie z § 8 ust. 1-3 byloby utrudnione:

1) tre$¢ zastrzezenia patentowego moze by¢ ograniczona do podania cech
technicznych zastrzeganego wynalazku, ktore wyrozniajg go sposrod
innych rozwigzan ze stanu techniki w rozumieniu art. 25 ust. 2 i 3
ustawy,

2) w przypadku gdy zgloszenie dotyczy zwiazku chemicznego,
w zastrzezeniu mozna poprzesta¢ na okresleniu jego struktury
chemicznej, a jezeli zgloszenie dotyczy wynalazku
biotechnologicznego na okre$leniu sekwencji nukleotydow oraz
aminokwasé6w lub na powolaniu si¢ na zdeponowany materiat
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biologiczny, ze wskazaniem instytucji, w ktorej zlozono depozyt,

i nadany przez t¢ instytucje numer jego przyjecia.

§ 10. 1. Rysunki, o ktorych mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, powinny
przedstawia¢ przedmiot wynalazku w tylu ujeciach, ile stosownie do jego
ztozono$ci jest potrzebne do zrozumienia wynalazku w polaczeniu z opisem
1 zastrzezeniami patentowymi. Poszczegdlne figury na rysunkach moga
obejmowac przekroje i okreslone czgséci przedmiotu wynalazku.

2. Jezeli charakter wynalazku pozwala na jego zobrazowanie za
pomoca rysunkow, a nie s3 one niezbgdne do zrozumienia wynalazku, to
zglaszajacy moze wlaczy¢ rysunki do zgloszenia.

3. Z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 4, chemiczne wzory
strukturalne, jezeli zostaly przedstawione na odrebnych arkuszach, uwaza
si¢ za rysunki. Ilekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o figurach, nalezy
przez to rozumie¢ takze poszczegodlne chemiczne wzory strukturalne,
oznaczone jako wzor.

4. Przepis § 6 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 11. 1. Skrot opisu, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy,
zwany dalej ,,skrotem”, obok tre$ci okreslonej w art. 33 ust. 5 ustawy,
powinien zawiera¢ takze:

1) wskazanie instytucji, w ktorej ztozono depozyt, i nadanego przez te
instytucje¢ numeru jego przyjecia, w celu nalezytego ujawnienia
wynalazku — jezeli zgtaszajacy powotuje si¢ na zdeponowany materiat
biologiczny,

2) wzor chemiczny — jezeli wymaga tego przedmiot wynalazku, ktory
sposrod  wszystkich wzorow zawartych w zgloszeniu najlepiej
charakteryzuje wynalazek; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
si¢ umieszczenie w skrocie wiecej niz jednego wzoru strukturalnego;
wzory strukturalne moga by¢ narysowane na oddzielnym arkuszu
dotaczonym do skrotu.

2. Skrot powinien podawa¢ numer tej figury rysunku, ktéra sposrod
figur znajdujacych si¢ w zgloszeniu najlepiej obrazuje wynalazek.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie wigcej niz jednej
figury rysunku.

3. Skrét powinien by¢ zwigzly 1 nie przekracza¢ 1/3 strony formatu A4.
Skrét nie powinien zawiera¢ stwierdzen co do zalet i wartosci wynalazku
ani informacji i przewidywan co do stosowania wynalazku w okreslonym
miejscu, czasie lub przez okre§lone osoby. Przepis § 6 ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio.
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4. Po kazdej z gtéwnych cech technicznych wynalazku, wymienionych
w skrocie i zobrazowanych za pomocg wskazanej figury rysunku, powinny
by¢ umieszczone w nawiasie oznaczenia odsytajace do tej figury.

5. Urzad Patentowy moze dokona¢ korekty skrotu w celu dostosowania
go do wymagan okre§lonych w ust. 1-4 lub usuni¢cia oczywistych pomytek
i btedow gramatycznych, jezeli nie jest to potagczone z potrzeba dokonania
znaczacych zmian w tek$cie skrotu. Do celow ogloszenia o zgloszeniu
wynalazkua moze by¢ roéwniez dokonana korekta tytulu wynalazku
w zakresie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1.

§ 12. Terminologia i oznaczenia powinny by¢ jednolite w catym
zgloszeniu i zgodne z obowiagzujacymi w tym zakresie przepisami oraz
powszechnie przyjeta praktyka.

§ 13. 1. Opis, zastrzezenia i rysunki powinny by¢ ztozone w trzech
egzemplarzach, skrot opisu w dwoch, pozostate czesci zgloszenia —
w jednym egzemplarzu.

2. Opis oraz zastrzezenie powinny by¢ podpisane przez zglaszajacego
lub jego pelnomocnika.”

Dalsze regulacje szczegotowe zawierajg dwa kolejne zataczniki do
rozporzadzenia.

Niestety, nalezy stwierdzic, 2Ze sposéb  sformutowania
rozporzadzenia wykonawczego nie jest pomocny dla zglaszajacego.
Rozporzadzenie jest napisane zdecydowanie pod katem specjalisty —
rzecznika patentowego, a nie przecigtnego uzytkownika. Co gorsza, wydaje
si¢, ze niektore postanowienia rozporzadzenia wykraczajg poza delegacje
ustawowa. Przeciez wymaganie, aby zglaszajacy podal np. bibliografi¢ lub
korzystne skutki wynalazku, nie jest oparte o tre$¢ ustawy (pomijajac juz to,
ze ustawowa definicja wynalazku w ogole nie stawia ocenianego
I nieprecyzyjnego wymagania, by byt on ,,korzystny”). Akty wykonawcze
do ustaw nie moga, zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji, wykracza¢ poza
delegacje ustawows, mogg jedynie stuzy¢é wykonaniu ustawy.
Niedopuszczalne jest naktadanie w rozporzadzeniu wykonawczym
obowigzkéw nieznanych w ustawie, prowadzi to bowiem do powstania
normy samoistnej, niestanowiacej wykonania delegacji ustawowej — a taka
norma w ogoéle nie miesci si¢ w zrodlach prawa obowiazujacego. Bez
watpienia wskazanie bibliografii jest utatwieniem dla urzgdu, ale nie jest dla
niego wigzace 1 nie zwalnia z obowigzku samodzielnego zbadania stanu
techniki. Co wigcej, wydaje si¢, ze tworca powinien ograniczy¢ si¢ do
prawidlowego zaprezentowania rozwigzania, a hie do przedstawienia
wywodow doktrynalnych dotyczacych swojej pracy.
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Koniecznos$¢ prezentacji ,,korzystnych skutkoéw wynalazku” jest nie
tylko obowigzkiem wykraczajacym poza  delegacje  ustawowa,
wprowadzajacym kolejna przestanke patentowania, nieznana ustawie. Jest
takze sprzeczna z cechami wynalazku, zawartymi w art. 24 PWP*. Od
wynalazku wymaga si¢ jedynie, by byt nowy, posiadat poziom wynalazczy
i nadawat si¢ do przemystowego stosowania. Nie ma natomiast znaczenia
to, czy wynalazek jest korzystny dla dziedziny techniki, w ktorej zostat
dokonany. Samo zreszta pojecie ,,korzysci” jest przeciez niedookreslone.
W tym zakresie nalezy uznaé, ze rozporzadzenie wykonawcze wykracza
poza delegacje ustawowa i stawia wobec zglaszajacego wymagania bez
nalezytej podstawy prawnej*.

Rozporzadzenie wykonawcze nie realizuje postulatow, jakie
przedstawiono wyzej wobec praktyki zglaszania wynalazkow. Jest
nastawione na ulatwienie pracy Urzgdowi Patentowemu, a nie na
usprawnienie procesu zgloszenia wynalazku dla samego tworcy. Procedura
zgloszenia jest nadmiernie sformalizowana i skomplikowana, do czego
W przewazajacej mierze przyczynia si¢ rozbudowana i skomplikowana tre§¢
rozporzadzenia  wykonawczego.  Rozporzadzenie  powinno  by¢
przebudowane w kierunku stworzenia ,,mapy drogowej” dla budujacego
zgloszenie. Ze wzgledu na jego wykonawczy charakter musi by¢ napisane
jezykiem uzytecznym dla kazdego zainteresowanego w uzyskaniu ochrony,
tak by nawet na etapie pracy nad rozwigzaniem mogt przygotowac sie do
spetnienia wymagan przysziego zgloszenia.

Rozpatrywanie wniosku — skutki zgtoszenia

Prawidlowo 1 kompletnie dokonane zgloszenie pozwala na
wszczecie wlasciwej procedury przez Urzad Patentowy. Ustawa reguluje to
nastepujaco:

HArt. 43.1. O zgloszeniu wynalazku Urzad Patentowy dokonuje
ogloszenia, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, niezwlocznie po uptywie 18 miesigcy
od daty pierwszenstwa do uzyskania patentu. Zglaszajacy moze w okresie
dwunastu miesiecy od daty pierwszenstwa ztozy¢ wniosek o dokonanie
ogloszenia w terminie wczesniejszym.

* Co do pojecia wynalazku por. M. du Vall [w:] R. Skubisz (red.), System prawa
prywatnego, t. X1Va, Warszawa 2012, s. 242 i nast.

“ Byé moze autorzy rozporzadzenia w jaki§ sposob wigzali pojecie ,korzysci” z przestanka
»~przemystowej stosowalnoéci” — niemniej trudno w takim przypadku zrozumie¢ sens
zmiany terminologii. Co do istoty przemystowej stosowalno$ci i niebezpieczenstw
dokonywania ocen dotyczacych ,,przydatnosci” wynalazku por. M. du Vall [w:] R. Skubisz
(red.), System prawa prywatnego, t. X1Va, Warszawa 2012, s. 335 i nast.
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2. Nie ogtasza si¢ o zgloszeniu, jezeli:
1) dotyczy ono wynalazku tajnego;
2) przed terminem ogloszenia wydana zostala decyzja ostateczna

0 umorzeniu postgpowania albo o odmowie udzielenia patentu.

3. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2, w razie ustania przyczyn
uzasadniajgcych nieoglaszanie o zgloszeniu wynalazku, Urzad Patentowy
dokona ogloszenia niezwlocznie po wszczgciu lub  wznowieniu
postgpowania w sprawie.

Art. 44. 1. Od dnia ogloszenia o zgloszeniu wynalazku osoby trzecie
moga zapoznac si¢ z opisem zgloszeniowym wynalazku. Osoby te moga do
czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgtasza¢ do Urzedu
Patentowego uwagi co do istnienia okolicznosci uniemozliwiajacych jego
udzielenie.

2. W opisie zgloszeniowym zamieszcza si¢ zmiany zastrzezen
patentowych, z okresleniem daty ich wprowadzenia, jezeli wptynety one do
Urzgdu Patentowego co najmniej jeden miesigc przed ogloszeniem
o zgloszeniu wynalazku.

Art. 47.1. Urzad Patentowy sporzadza dla kazdego zgloszenia
wynalazku podlegajacego ogloszeniu sprawozdanie 0 stanie techniki,
obejmujace wykaz publikacji, ktore bedg brane pod uwage przy ocenie
zgloszonego wynalazku.

2. Niezwlocznie po sporzadzeniu sprawozdania, o ktorym mowa w ust.
1, Urzad Patentowy przekazuje je zgtaszajagcemu.”

Szczegodty postgpowania sa opisane w omawianym wczesniej
rozporzadzeniu wykonawczym. Wiedza zglaszajacego o sposobie
dokonywania ocen w toku procedowania przez Urzad Patentowy jest
konieczna w celu podjecia decyzji o przyjeciu drogi patentowania jako
wilasciwego narzedzia ochrony dobra niematerialnego. Procedura ta
decyduje o metodzie sporzadzenia wniosku, a zwhaszcza opisu. Swiadomos¢
krokéw, jakie musza by¢ dokonane w ramach tej procedury moze
decydowaé o wyborze pomiedzy ochrong rozwigzania jako wynalazku albo
jako wzoru uzytkowego. Mozna jednak zalozy¢, ze w przypadku dokonania
prawidlowego wyboru dotyczacego metody ochrony rozwigzania,
a nastegpnie prawidtowego skonstruowania zgtoszenia, opisu i zastrzezen, ta
czes¢ regulacji ma mniejsze znaczenie dla zainteresowanych.

Mozna jedynie zauwazy¢, ze zainteresowani powinni by¢ przed
ztozeniem wniosku (zwlaszcza, jesli dzialajg bez pelnomocnika)
jednoznacznie informowani o ogloszeniu oraz powszechnej dostgpnosci
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opisu — tak by unikna¢ mozliwych nieporozumien, wywotanych niewiedza
o tych aspektach procedowania Urzgdu Patentowego.

Jak juz wcze$niej wspominano, procedura nie zawiera zadnych
obowigzkéw ani mozliwo$ci wspierania pozycji zgtaszajacego przez Urzad
Patentowy. Jest to typowa procedura administracyjna, w ktorej urzad
rozpatruje wniosek petenta w celu wydania decyzji o0 przyznaniu mu
zadanych praw. Nie przewiduje si¢ zadnych istotnych odstepstw od tego
typowego schematu postgpowania administracyjnego, majacych na celu
wspotprace urzedu z zainteresowanym.

Zgloszenie elektroniczne

Jak wskazano wczesniej, w wielu panstwach zgloszenia
elektroniczne wnioskow do urzedow patentowych sa reguly, a nie tylko
dodatkowa mozliwoscia wszczecia procedury. Jest to calkowicie
zrozumiale, poniewaz stanowi zasadnicze ulatwienie dla zainteresowanych,
a charakter zgtoszenia jest doskonale dopasowany do takiej wlasnie drogi.
Forsowanie drogi elektronicznej znaczaco ulatwia takze wsparcie tworcoOw
— chociazby poprzez tworzenie elektronicznych samouczkéw, systemow
pomocy, check-list itp.

W Polsce szczegdtowe zasady zgloszenia elektronicznego zawiera
rozporzadzenie wykonawcze do ustawy (Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministrow z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgloszen
wynalazkow, produktéw leczniczych i produktow ochrony roslin, wzorow
uzytkowych, wzoré6w przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
geograficznych 1 topografii ukladow scalonych oraz prowadzenia
korespondencji w postaci elektronicznej, Dz. U. Nr 89, poz. 540).

Rozporzadzenie jest niestety do$¢ lapidarne, a jego podstawowym
celem jest zapewnienie zgodno$ci formatu przesylanych dokumentow
z formatami obstugiwanymi przez Urzad Patentowy. Zgloszenie w innym
formacie wymaga uprzedniej zgody urzedu.

Sens regulacji jest oczywiscie czytelny i ma na celu ulatwienie
pracy Urzedu Patentowego przy rozpoznawaniu wniosku. Pojawia sig¢
jednak pytanie, czy to wlasnie powinno by¢ celem prezentowanego
rozporzadzenia. Dostgp elektroniczny tak uregulowany wymaga
uprzedniego sprawdzenia, jakie formaty dokumentéw begda uznawane za
prawidlowe. Zglaszajagcy musi dokonaé, w razie potrzeby, odpowiedniej
konwersji.

O ile unormowanie jest korzystne dla urzedu, o tyle moze by¢
oczywistym utrudnieniem dla zglaszajacego. Nie mamy tu na mysli
oczywiscie problemdéw z formatem tekstu lub prostego rysunku (chociaz nie
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wiadomo po co kto$, kto uzywa popularnego, ale nie wskazanego przez
urzad edytora tekstu, mialby dokonywaé jego konwersji, co wymaga
nabycia nowego oprogramowania). Latwo jednak wyobrazi¢ sobie trudnos$ci
z prezentacja wynalazku opisanego w nowoczesnym, wymaganym przez
jego charakter formacie. Urzad Patentowy wskazuje bowiem jedynie
niektore podstawowe formaty, wymagajac na dodatek (do zgloszenia
elektronicznego) kompatybilnosci z systemem Windows. Nalezy przez to
rozumie¢, ze nie obstuguyje si¢ innych systemow operacyjnych, np. platform
Linux i Mac OS, co jest powaznym mankamentem i budzi zasadnicze
zdziwienie. Oczywiscie te dwa przykladowo podane systemy operacyjne
majg niewielki udzial w rynku, ale — co jest najwazniejsze dla
opracowywanego zagadnienia — maja bardzo duze znaczenie dla rynku
i srodowisk zwigzanych z tworzeniem nowoczesnych technologii.

Trzeba takze pamigtaé, ze oprogramowanie dla systeméw Linux jest
z reguly darmowe, co znakomicie redukuje koszty prac naukowo-
badawczych, w tym w zakresie nowych technologii. Jednakze jezeli wyniki
badan beda musialy by¢ poddane konwersji na platform¢ Windows, to
uzyskane w ten sposob korzysci finansowe wynikajace z uzycia darmowego
oprogramowania zostang utracone.

Jak sie wydaje, korzystne byloby odwrocenie zasady, na jakiej
opiera si¢ rozporzadzenie. Zamiast sztywnego zwiazania zglaszajacego
konkretnym formatem, z gory ustalonym przez Urzad Patentowy, mozna
bylo by raczej wskaza¢ na pewne wyjatkowe, nietypowe formaty lub
programy, ktéore nie moga by¢ obstugiwane przez urzad. Wylaczenie
obstugi platform systemowych Linux i Mac OS jest po prostu bledem.
Obecny stan rzeczy moze zniecheca¢ lub nawet uniemozliwia¢ korzystanie
z drogi elektronicznej i stanowi niepotrzebng barier¢ dla zgtaszajacych,
a przy okazji prowadzi do utrwalania faktycznego monopolu jednego
z systemow operacyjnych.

Rozporzadzenie stanowi jedynie ramy formalnoprawne dla
mozliwosci dziatania Urzgdu Patentowego w przestrzeni elektronicznej. Nie
zawiera ono natomiast, i nie powinno zawiera¢, konkretnych propozycji
wykorzystania tej platformy. Pole do wykorzystania mozliwosci, jakie daje
kontakt elektroniczny, jest pozostawione do decyzji Urzedu Patentowego.
Ograniczenie si¢ do zapewnienia dostgpu do procedur jest oczywiscie
zgodne z prawem, nie Stanowi jednak o prawidtowym wykorzystaniu
mozliwosci, jakie daje Internet.

Do znudzenia mozna by tu wskazywaé na doskonale rozwigzania
strony brytyjskiej. Strona internetowa polskiego Urzgdu Patentowego jest
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pod tym wzgledem tradycyjna. Nie oferuje zadnego narzedzia
zachecajacego do skorzystania z drogi elektronicznej, a nawet odnosi si¢
wrazenie, ze sSprowadza si¢ ona do mozliwosci wydrukowania
odpowiednich formularzy. O jakichkolwiek check-listach, samouczkach itp.
nie ma oczywiscie mowy. Nieporozumieniem jest to, ze na stronie istnieje
szereg odestan do stron zawierajacych informacje w jezyku angielskim.

Zmiany takiego stanu rzeczy nie mozna zadekretowa¢ przepisami
prawnymi. Musi ona wynika¢ ze zrozumienia potrzeby takich zmian, roli
Internetu w innowacyjnosci i ogodlnie w sferze technologicznej. Osoby
zajmujace si¢ innowacjami nie beda wypelnia¢ papierowych drukow
i jezdzi¢ z nimi do Warszawy, szukajac po drodze rzecznika patentowego.
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3.3. Konsekwencje uzyskania ochrony praw wylacznych

Pozytywne zakonczenie drogi postgpowania przed Urzedem
Patentowym to przyznanie patentu. Wywoluje to skutki prawne wobec
wszystkich uczestnikdbw obrotu, poniewaz uprawniony uzyskuje prawa
wylaczne do opatentowanego rozwigzania. Jego uprawnienia sa zbudowane
na podobienstwo prawa wlasnosci rzeczy, chociaz ich zakres jest
ograniczony do wykorzystywania wynalazka w sposob zarobkowy.
Uprawnienia z patentu sa takze, w przeciwienstwie do uprawnien
wynikajacych z prawa wlasno$ci, ograniczone czasowo™.

»Art. 63. 1. Przez uzyskanie patentu nabywa si¢ prawo wyltacznego
korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakres przedmiotowy patentu okreslaja zastrzezenia patentowe,
zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki moga stuzy¢ do
wyktadni zastrzezen patentowych.

3. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgloszenia
wynalazku w Urzgdzie Patentowym.

Art. 64. 1. Patent na wynalazek dotyczacy sposobu wytwarzania
obejmuje takze wytwory uzyskane bezposrednio tym sposobem.

2. W stosunku do nowych wytworéw albo gdy uprawniony wykaze, ze
nie mogl ustali¢, mimo podjecia nalezytych wysitkow, rzeczywiscie
zastosowanego przez inng osobe sposobu wytwarzania wytworu,
domniemywa si¢, ze wytwor, ktory moze by¢ uzyskany opatentowanym
sposobem, zostat tym sposobem wytworzony.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, przy przeprowadzaniu
dowodu przeciwnego nalezy bra¢ pod uwage prawnie uzasadniony interes
pozwanego w zakresie ochrony jego tajemnic produkcyjnych i handlowych.

Art. 65. Patent na wynalazek, dotyczacy uzycia substancji stanowiacej
czg$¢ stanu techniki do uzyskania wytworu majgcego nowe zastosowanie,
obejmuje takze wytwory specjalnie przygotowane zgodnie z wynalazkiem
do takiego zastosowania.

Art. 95. 1. Na wzor uzytkowy moze by¢ udzielone prawo ochronne.

2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa si¢ prawo wylacznego
korzystania ze wzoru uzytkowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na
catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.”

* Co do konstrukcji i tresci prawa z patentu por. A. Szajkowski, H. Zakowska-Henzler
[w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego, t. X1Va, Warszawa 2012, s. 472 i nast.
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Tekst ustawy nie budzi w zasadzie watpliwosci. Pojawia si¢ jednak
pytanie, czy osoby ubiegajace si¢ o uzyskanie ochrony zdaja sobie sprawg
z charakteru tej ochrony. Jest to istotne zwlaszcza w aspekcie ujawnienia
rozwigzania 1 ograniczenia ochrony tylko wobec wykorzystania
komercyjnego. Patent nie ogranicza przeciez prawa osob trzecich do
dokonywania badan naukowych nad wynalazkiem, a nawet praktyk
z zakresu reverse engineering. Jest to szczegdlnie dotkliwe w sytuacji, gdy
okres postgpowania przed Urzgdem Patentowym jest dlugi (chocby ze
wzgledu na charakter wynalazku), a nastepnie, przed wprowadzeniem go do
obrotu, konieczne jest podjecie innego jeszcze postgpowania — np.
sprawdzajacego  bezpieczenstwo  produktu.  Okres  wylacznego
ekonomicznego wykorzystania praw moze wtedy ulec drastycznemu
skréceniu.  Jawno$¢  opisu  patentowego oraz  dopuszczalnos¢
niekomercyjnych badan nad wynalazkiem przez konkurencj¢ prowadzi do
tego, ze natychmiast po zakonczeniu okresu ochronnego na rynku pojawiaja
si¢ produktu generyczne, oparte na opatentowanym wczesniej rozwigzaniu.

Wiedza o powyzszych praktycznych ograniczeniach ochrony musi
by¢ przekazana uzytkownikowi jeszcze przed wszczgciem procedury
majacej na celu uzyskanie praw wylacznych. Twoérca ma bowiem prawo
swiadomie zdecydowaé, czy na pewno chce takiej wtasnie ochrony, a nie
woli na przyktad wybra¢ drogi ochrony poprzez zachowanie tajemnicy
przedsigbiorstwa. W takim przypadku nie dokona ujawnienia i uniemozliwi
wykorzystanie samej idei, ktora stoi za rozwigzaniem (nie bez znaczenia
jest i to, ze ochrona tajemnicy przedsigbiorstwa nie jest ograniczona
czasowo). Procedura postgpowania przy zgloszeniu wynalazku powinna
bezwzglednie zawieraé jasng informacje o powyzszych kwestiach. Niestety,
obecne informacje na ten temat, dost¢gpne na stronie Urzedu Patentowego,
sg — oglednie mowigc — lakoniczne.

Oplaty

Wysokos¢ optat okresla rozporzadzenie wykonawcze do ustawy
(Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie optat
zwigzanych z ochrona wynalazkéw, wzorow uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakow towarowych, oznaczen geograficznych i topografii
ktadow scalonych, Dz. U. Nr 90, poz. 1000 ze zm.).

Nie wydaje si¢, aby wysoko$¢ optat stanowila istotng barierg
w uzyskiwaniu ochrony wlasno$ci przemystowej. Jednakze w ramach
informacji o wysokosci optat w postepowaniu przed Urzgdem Patentowym
nalezaloby bezwzglednie umiesci¢ wzmianke o mozliwosci skorzystania ze
zwolnienia z tych optat w oparciu o regulacje zawarte w art. 226 PWP.
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Artykut 226 PWP przewiduje mozliwos¢ zwolnienia od optat,
wprowadzajac szczegotowe rozwigzanie, odmienne od zastosowanego
w art. 267 k.p,a, Przepis ten brzmi nastgpujaco:

HArt. 226. 1. W przypadku gdy zglaszajacy wykaze, ze nie jest
w stanie ponie$¢ w pelnej wysokos$ci optaty za zgloszenie wynalazku lub
wzoru uzytkowego, Urzad Patentowy, na wniosek zglaszajacego, zwalnia
go czgsciowo od tej oplaty. Pozostata cze$¢ optaty nie moze by¢ nizsza niz
30 % optaty nalezne;.

2. W przypadku gdy wnioskodawca wykaze, ze nie jest w stanie
ponies¢ w pelnej wysokosci optaty od wniosku o wydanie decyzji
W postgpowaniu spornym oraz od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
Urzad Patentowy zwalnia go cze$ciowo lub catkowicie od tej optaty.

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie takze do optat okresowych za
ochron¢ wynalazku lub wzoru uzytkowego oraz opfaty jednorazowej za
ochrone wynalazku stanowigcego przedmiot patentu dodatkowego. Nie
dotyczy to optat za okresy przekraczajace dziesie¢ lat od zgloszenia.

3'. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2, Urzad Patentowy
moze, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, wezwaé
zgtaszajacego lub wnioskodawce do ztozenia o$wiadczenia o stanie
rodzinnym 1 majatkowym o0s6b pozostajacych ze zglaszajacym lub
wnioskodawca we wspolnym gospodarstwie domowym.

4. Na uzasadniony wniosek zglaszajacego, wniesiony przed uplywem
wyznaczonego terminu, termin do uiszczenia oplat, o ktorych mowa w art.
224 ust. 1, moze by¢ przez Urzad Patentowy odroczony, nie dtuzej jednak
niz o 6 miesigcy. Odroczony termin nie ulega przywroceniu.

5. W sprawach, o ktorych mowa w ust. 1-4, Urzad Patentowy wydaje
postanowienia. W przypadku odmowy zwolnienia lub czgéciowego
zwolnienia od oplaty, wyznacza si¢ termin jej uiszczenia.

6. Zwalnia si¢ od optaty za wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
w zwigzku z wydanym postanowieniem, o ktérym mowa w ust. 5.”

Zasada dotyczaca zwolnienia od oplat jest nieco odmienna niz
w innych tego typu regulacjach (choéby k.p.a. lub k.p.c.). W przypadku
oplaty za zgloszenie wynalazku nie ma w ogole mozliwosci catkowitego
zwolnienia, zglaszajacy zawsze musi uisci¢ co najmniej 30% optaty. Dosé
trudno jest zrozumie¢ sens takiego rozwigzania. Przy zgtoszeniu wynalazku
lub wzoru uzytkowego optata wynosi 550 zt. Jest oczywiste, ze tego rodzaju
optata nie pokrywa w zadnym stopniu kosztéw post¢powania i, podobnie
jak  w przypadku innych oplat (np. w postgpowaniu sgdowym
i administracyjnym), nie taki jest jej cel. Kwota 165 zt (30% kwoty
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podstawowej) jest przeciez tak nieznacznym przychodem dla finansow
publicznych, ze trudno uznaé jg za istotng w postgpowaniu przed urzedem.
Moze ona jednak stanowic¢ bariere dla osoby ubogiej w zgloszeniu swojego
wynalazku. Jesli kto$ nie moze zaplaci¢ 550 zl, to takze 165 zl bedzie dla
niego istotnym wydatkiem. Mozna mie¢ takze watpliwosci co do
konstytucyjnosci przepisu, ktory uniemozliwia calkowite zwolnienie od
kosztow postepowania dla osoby, ktéra wykaze, ze nie moze ich poniesc.
Zdecydowanie bardziej sensowne byloby zastosowanie ogodlnej reguly
dotyczacej zwolnienia od optat w postepowaniu administracyjnym, zawartej
w art. 267 k.p.a.:

»Art. 267. W razie niewatpliwej niemozno$ci poniesienia przez strong
optat, kosztow i naleznos$ci zwigzanych z tokiem postgpowania organ
administracji publicznej moze jg zwolni¢ w calosci lub w czesSci od
ponoszenia tych optat, kosztéw i naleznosci. [...]”

Przyjecie tego rozwigzania doprowadziloby do ujednolicenia zasad
zwolnienia od kosztow postgpowania przed Urzedem Patentowym z innymi
zasadami tego rodzaju zwolnien w pozostatych postgpowaniach sadowych
i administracyjnych.

Pomoc prawna w postepowaniu

Proces uzyskiwania ochrony patentowej wymaga nie tylko wiedzy
technicznej, ale i Swiadomosci zasad postgpowania administracyjnego przed
urzedem. Jak wspomniano wyzej, istotna jest takze wiedza dotyczaca
konsekwencji  patentowania w zakresie granic ochrony dobra
niematerialnego. Na zglaszajagcym ciaza liczne obowiazki, ktorych
nieprawidlowe wykonanie bedzie wymagato odpowiednich krokow
majacych na celu uzupelianie brakow. Nie jest oczywiscie tak, by
spelnienie wymagan koniecznych do wuzyskania ochrony catkowicie
przerastalo mozliwosci przecigtnego uzytkownika — pojawia si¢ jednak
pytanie, czy samodzielne prowadzenie tego procesu jest warte koniecznego
wysitku. Z tego powodu istotna jest mozliwos¢ ustanowienia
kompetentnego pelnomocnika, zdolnego do wspdlpracy zardéwno
w aspekcie technicznym, jak i prawnym. Regulacja PWP zastrzega tu
monopol dla rzecznikoéw patentowych™:

* W Sejmie znajduje si¢ projekt ustawy, ktora w ramach procesu tzw. deregulacji poszerza
zakres 0sob, ktore moga by¢ pelnomocnikami w postgpowaniu przed Urzgdem Patentowym
— por. druk sejmowy nr 2331.

98



»Art. 236. 1. Pelnomocnikiem strony w postgpowaniu przed Urzgdem
Patentowym w sprawach zwigzanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem
zgloszen oraz utrzymywaniem ochrony wynalazkéw, wzorow uzytkowych,
wzorow przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych
1 topografii uktadéw scalonych moze by¢ tylko, z wyjatkiem ust. 2, rzecznik
patentowy.

2. Pelnomocnikiem osoby fizycznej, z zastrzezeniem ust. 3, moze by¢
rowniez wspoluprawniony, a takze rodzice, matzonek, rodzenstwo Iub
zstepni strony oraz osoby pozostajace ze strong w  stosunku
przysposobienia.

3. Osoby niemajace miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej moga w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1,
dziatac¢ tylko za posrednictwem rzecznika patentowego.

Art. 239. W razie upowaznienia przez stron¢ do dziatania
w postepowaniu przed Urzedem Patentowym jednostki §wiadczacej ustugi
w tym zakresie i zlozenia o$wiadczenia przez kierownika tej jednostki,
wskazujacego zatrudnionego w niej rzecznika patentowego jako
upowaznionego do dziatania, o$wiadczenie takie uwaza si¢ za
pelnomocnictwo.”

W  rozwazaniach pominigte zostang kwestie  dotyczace
wykonywania petnomocnictwa przez osoby wskazane w art. 236 ust. 2
PWP, poniewaz nie sa to pelnomocnicy fachowi, lecz jedynie osoby bliskie,
zastepujace samego tworce.

Pelnomocnikiem przed Urzedem Patentowym moze by¢ jedynie
rzecznik patentowy. Nalezy w tym miejscu wskazaé na to, ze liczba
1 rozmieszczenie rzecznikéw patentowych moze budzi¢ watpliwosci przy
ocenie tego, czy istnieje realna dostgpno$¢ do ich ustug. Wedtug danych
samorzadu obecnie zarejestrowanych jest okolo 1000 rzecznikow.
Kancelarii rzecznikow jest jednak znacznie mniej. Ponad 1/3 z ogoélnej
liczby rzecznikow wskazuje Warszawg jako swoja siedzibe. Nie sugeruje to
duzej dostgpnosci do pomocy prawnej w postgpowaniach przed Urzedem
Patentowym, zwlaszcza w malych miejscowosciach. Jest to o tyle
zrozumiate, ze trudno wyobrazi¢ sobie funkcjonowanie rzecznika
w $rodowisku, ktore nie jest w stanie wygenerowac dla niego odpowiedniej
liczby zlecen. Z drugiej strony powoduje to powstanie blednego kota:
oddalenie od profesjonalnej obstugi prawnej zmniejsza zainteresowanie tg
droga ochrony wilasnosci przemystowej, utrudnia uzyskanie fachowej
porady itp.
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Nalezy podkresli¢, ze prawa do wystgpowania przed Urzedem
Patentowym nie maja adwokaci i radcy prawni. Jest to sytuacja budzaca
pewne watpliwosci, ktore byly juz przedmiotem dyskusji [Matusiak,
Gulinski, 2010]. By¢ moze ponizsze rozwazania stang si¢ bezprzedmiotowe,
w zwigzku z pracami nad tzw. deregulacja zawodow [projekt Ustawy z 18
czerwca 2013 r., dostepny: http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/162125].
Trzeba jednak pamigta¢, ze szerokie otwarcie dla mozliwosci
reprezentowania tworcow przed Urzedem Patentowym moze mie¢ bardzo
negatywne konsekwencje — btedy w tym postepowaniu maja z reguly
nieodwracalny charakter. Zmiany prawne w tym zakresie powinny byc¢
dokonywane w bardzo przemys$lany sposob, z uwzglednieniem
konieczno$ci posiadania przez pelnomocnika dziatajacego przed Urzedem
Patentowym nie tylko interdyscyplinarnego wyksztalcenia, lecz takze
odpowiedniej praktyki w tym zakresie.

Samorzad rzecznikoéw patentowych podnosi, ze postgpowanie przed
Urzgdem Patentowym wymaga szczegélnych kompetencji, ktéorych nie
posiadaja pelnomocnicy innego rodzaju. Na pewno jest to argument, ktory
nie moze by¢ pomijany, niemniej nie moze mie¢ charakteru decydujgcego,
zwlaszcza ze szczegélne kompetencje nie dotycza przeciez wszystkich
rodzajow zgloszen i postgpowan.

W tym miejscu nalezy rozwazyC poszerzenie grupy podmiotéw
posiadajacych mozliwo$¢ wystgpowania przed Urzgedem Patentowym
o pewne kategorie profesjonalnych pelnomocnikow. Na przyktad adwokaci
i radcy prawni podlegaja szczegodlnie starannemu procesowi szkolenia
profesjonalnego. W zawodach tych postgpuje proces specjalizacji. Nie
podlega dyskusji, ze osoba, ktora jest w stanie opanowac najtrudniejsze
postgpowania, takie jak procedura przed FEuropejskim Trybunalem
Sprawiedliwosci, Trybunatlem Konstytucyjnym lub Sadem Najwyzszym,
potrafi przygotowa¢ si¢ do prawidlowego procedowania przed Urzedem
Patentowym. Problemem moze by¢ natomiast opanowanie wiedzy,
koniecznej do prawidtowego sporzadzenia opisu patentowego albo
prawidlowego sformutowania zastrzezen. Niemniej takze zwykte
postgpowanie administracyjne i sadowe, w ktorym adwokat i radca prawny
moze by¢ pelnomocnikiem, wymaga przeciez niekiedy nabycia wiedzy
fachowej lub zatrudnienia specjalisty w pewnej dziedzinie, dalekiej od
wyksztalcenia czysto prawniczego.

Biorac jednak pod uwagg to, ze wielu przedsigbiorcow posiada stalg
obstuge prawng (np. zatrudnionych na stale radcéw prawnych), korzystne
byloby poszerzenie katalogu petnomocnikéw wystepujacych przed
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Urzedem Patentowym, przynajmniej w niektorych sprawach (np.
z pomini¢ciem zgloszen patentowych). Staty pelnomocnik bedzie z reguty
doktadnie zaznajomiony z istota chronionego rozwigzania i1 bedzie
doskonale wiedzial, jaki zakres ochrony jest potrzebny. Nie sposdb
zrozumie¢, dlaczego adwokat lub radca prawny nie moze by¢ np.
pelmomocnikiem w sprawie o rejestracj¢ uzywanego od lat przez
przedsigbiorce znaku towarowego. Moze to by¢ niekiedy znacznie
skuteczniejsze niz pomoc okazjonalnie tylko zatrudnionego rzecznika
patentowego. Mozna nadmieni¢, ze w Polsce jest okoto 20 000 adwokatow
i okoto 40 000 radcow. Z pomocy prawnej tych pelnomocnikéw mozna
wiec z tatwoscia skorzysta¢ nawet w niewielkich miejscowos$ciach.

Nie mozna oczywiscie doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej prawo do
zastgpowania strony przed Urzedem Patentowym uzyskalyby osoby
nieckompetentne. Taka sytuacja moze spowodowaé bardzo negatywne
konsekwencje, prowadzac nawet do nieodwracalnej utraty praw do doébr
wlasnosci przemystowej. By¢ moze pelnomocnicy niebedacy rzecznikami
powinni uzyska¢ pewne dodatkowe kwalifikacje, dotyczace aspektu
zZwigzanego z oceng rozwigzania, jego opisem i formulowaniem zastrzezen.
Wymagatoby to stworzenia odpowiedniego programu uzupelnienia
kwalifikacji adwokata lub radcy prawnego oraz stworzenia listy adwokatow
i radcéw prawnych uprawnionych do procedowania przed Urzedem
Patentowym.
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Czes¢ druga
Wilasnos¢ intelektualna w zarzadzaniu wynikami badan

I wynalazkami uczelnianymi






Rozdzial 4
4.1. Whasnos¢ intelektualna w transferze wiedzy i technologii

Prawa do wlasno$¢ intelektualnej sa najcze$ciej postrzegane przez
menedzerow jako wazna strategia blokowania dostgpu do rynku
i konkurowania innowacjami. Szczegdlng rol¢ w zarzadzaniu prawami
wlasnosci intelektualnej odgrywa prawo z patentu. Patent moze prowadzié
do wprowadzenia innowacji i zablokowania lub wstrzymania innowacji
konkurencyjnych [Hall, 2002]. Innowacyjna organizacja patentuje wtasnos¢
przemystowa (wynalazek), zwigkszajac swoje mozliwosci komercjalizacji
1 wejsécia na rynek. Ma to kluczowe znaczenie w komercjalizacji opartej na
udzieleniu licencji lub przekazaniu know-how, chociaz nalezy dodaé, ze
licencje moga obejmowac nie tylko patenty, ale i prawa autorskie, know-
how oraz know-why. Opatentowanie wiasnosci przemystowej stwarza
w  wigkszosci przypadkéw uzasadniona pozycje monopolistyczng
organizacji, dysponujacej np. nowa technologia. Takie postepowanie jest
uzasadnione duzymi wydatkami i poniesionym ryzykiem inwestycyjnym
w badania i rozwdj technologii lub produktu w okresie przed ich
zaistnieniem. Ochrona patentowa, wzoru przemystowego Iub wzoru
uzytkowego powinna stwarza¢ wtascicielowi technologii przede wszystkim
ochrone rynku. Inaczej mowiac przedsiebiorca lub naukowiec powinien
uzyska¢ zabezpieczenie swoich praw przed skopiowaniem ich wynalazku
i uzyskaniem dochodu na rynku z komercjalizacji. Wtasciciel praw do
technologii staje w pewnym sensie monopolista na wykorzystanie
komercyjne chronionego wynalazku. Pozycja monopolistyczna moze zosta¢
wykorzystywana do zablokowania wdrozenia lub spowolnienia dalszego
rozwoju technologii, ktére mogtyby by¢ kopia wynalazku. Opatentowanie
nowego rozwigzania technicznego moze mie¢ na celu zablokowanie wejscia
skopiowanego rozwigzania na rynek. Patent nalezy traktowaé jako
przyszilosciowa rent¢ za prowadzenie badan i rozwoj technologii, za
pewnego rodzaju pionierstwo w badaniach naukowych.

Patenty sa postrzegane jako element strategii konkurenciji.
Pomagaja wygenerowa¢ dodatkowy dochod z komercjalizacji, oparty na
sprzedazy samego patentu, technologii i/lub produktu [Striukova, 2007].
Dochdd z technologii i produktu mozna uznaé¢ za warto$¢ dodang (rynkowa,
komercyjng), ktéra stanowi o przewadze konkurencyjnej organizacji. Firmy,
dysponujgc  patentami, uzyskuja prawo wylgcznego korzystania
z wynalazku lub innowacji oraz do udzielania licencji lub prawa do
podejmowania dziatalno$ci konkurencyjnej. Ich rola moze zostaé
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ograniczona w innowacjach kontynuacyjnych z powodu krétkiego cyklu
zycia technologii. Rynek, np. informatyczny, charakteryzuje si¢ stosunkowo
krotkim cyklem zycia technologii, z jednoczesnym bardzo dtugim,
wynoszacym 70 lat od $mierci autora, okresem ochrony praw do programu
komputerowego, oferowanym przez przepisy PA. Patent lub inne prawo
ochronne, jako element ochrony witasnosci intelektualnej, moze nie mieé
znaczenia w konkurowaniu na rynku, w momencie przyznania patentu nowa
technologia moze by¢ bowiem zastgpowalna innymi rozwigzaniami.
Potrzebg¢ ochrony wlasnosci intelektualnej, w tym wynalazkow,
charakteryzuje dualizm, ktory mozna wytlumaczy¢, analizujac ja z punktu
widzenia konkurencyjnosci przedsigbiorstwa na rynku. Z jednej strony
stosunkowo tatwo wygenerowaé kolejng technologie, ktora zaspokoi
potrzeby rynku docelowego. Zmniejsza to potrzebe ochrony. Z drugiej
strony, duza liczba nowych technologii lub tatwo$¢ zastepowania jednej
technologii przez drugg wymusza poszukiwanie sygnatow wartosci nowej
technologii dla potencjalnych odbiorcow, aby dotrze¢ do potencjalnego
nabywcy. Zgloszenie patentowe moze by¢ sygnatem wartosci
(innowacyjno$ci) nowej technologii, produktu i firmy. Patent moze
wzmacnia¢  pozycje  rynkowa  przedsigbiorstwa  (negocjacyjna,
konkurencyjna, wizerunek, reputacje). Wtérne wzmocnienie
przedsigbiorstwa nastepuje w przyszitej aktywnosci przedsiebiorstwa, po
wczesniejszym wykreowaniu wizerunku organizacji opierajacej innowacje
na strategii patentowania [Lichtenthaler, 2007]. Mozliwos¢ uzyskania
patentu (zgloszenie patentowe) jest wykorzystywana w dziataniach public
relations przez mate przedsigbiorstwa poszukujgce na przyktad inwestora
branzowego lub nabywcy na nowa technologie. Przedsigbiorstwa musza
jednak rowniez pamigtaé, ze patenty to takze zrodto informacji. Moze ono
by¢ wykorzystane do inicjowania nowych pomystéow lub przygotowania
strategii imitacji. Patent ma ograniczenie geograficzne, dlatego strategia
ochrony wiasnos$ci intelektualnej powinna odpowiada¢ nie tylko na pytanie,
jak patentowac, ale czy i gdzie patentowaé [Brown, 2000]. Patent moze tez
ogranicza¢ konkurencyjno$¢ organizacji w przypadku niemoznosci
egzekwowania praw  wynikajacych z praw  wylacznych. Na
konkurencyjno$¢ patentu na danym rynku wplywala bedzie sita systemu
ochrony wilasnosci intelektualnej [Chiesa i in., 2007]. Nalezy tez pamigtac,
ze zdolnos¢ patentowa wynalazku okreslona w art. 24 PWP nie oznacza
tego samego co innowacyjnos¢ technologiczna lub produktowa. Wynalazek
nadajacy si¢ do opatentowania to taki:
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— ktory nie jest czgscig stanu techniki, tzn. jego cechy techniczne nie
byly przed datg zgloszenia wynalazku do urzgdu patentowego (data
pierwszenstwa) udostgpnione i podane w sposéb dowolny do
wiadomosci publicznej,
— ktory nie wynika dla specjalisty w sposob oczywisty ze stanu
techniki (posiada odpowiedni poziom wynalazczy),
— ktory umozliwia uzyskanie technologii, produktu lub procesu
w dzialalno$ci przemystowe;.
Innowacja technologiczna lub produktowa to przede wszystkim nowe
technologie, produkty i procesy dla rynku, wykazujace wyzsze whasciwosci
techniczno-eksploatacyjne, wplywajace na wyzszg jakos¢  ofert
przedsiebiorstw, nizsze koszty wytworzenia 1 majgce zastosowanie
w produkcji i ustugach potencjalnych producentow, dystrybutoréw lub
sprzedawcow [Grzadka, Vasina, 2005].

Skuteczna ochrona wlasnos$ci intelektualnej zwigzana jest
z monitorowaniem trendow technologicznych, okreslaniem rynkow
docelowych, ktore chcemy kontrolowa¢, na ktorych planujemy wdrozenie
i/lub sprzedaz technologii lub nowego produktu, dokonywanie analiz praw
wlasnosci intelektualnej oraz inicjowanie procedur zwigzanych z aplikacja
patentéw [Palmen, 2009]. Patent w ramach ochrony technologii i produktu,
ktore znajda sie w przysztosci na rynku, ksztattuje przyszla ich ceng (np.
poprzez wartos¢ licencji lub warto$¢ ochrony przed kopiowaniem). Dlatego
presja konkurencyjna na rynkach geograficznych wptywa na dazenie przez
przedsigbiorstwo do zabezpieczenia praw wylacznych do nowej technologii
na jak najwickszym obszarze obecnego Iub potencjalnego dziatania.
Koniecznos¢ wylozenia znacznych S$rodkow finansowych na przyszia
ochrone patentowa technologii (np. w celu pokrycia kosztéw tzw. patentu
europejskiego lub w procedurze PCT, lub dla potrzeb walidacji patentu)
przed jej wdrozeniem moze prowadzi¢ do ostabienia przedsigbiorstwa
(posrednio do ograniczenia jego konkurencyjnosci). Jednakze ograniczana
jest jednocze$nie konkurencyjnos¢ innych przedsigbiorstw (do momentu
rozwoju innych nowych technologii na rynku), w przypadku gdy wtasciciel
praw do patentu bedzie miat oprocz wylacznego prawa do technologii
rowniez instrumenty umozliwiajgce identyfikacje naruszen praw do patentu
1 skutecznego ich egzekwowania (narzgdzia do kontrolowania
konkurencji*’) [Sozanski, 2009]. Znaczenie patentu w komunikowaniu sie

" Narzedzia do kontrolowania konkurencji mozna podzielié na prawne (skuteczne formy
egzekwowania naruszen patentu, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego, znaku
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przedsigbiorstva z otoczeniem wynika z prestizu, jaki moze przyniesc
patent. Patent sygnalizuje techniczne kompetencje organizacji, co moze by¢
wazne na rynku. Za przyklad moga poshuzy¢ dwie firmy z sektora ICT:
Check Point i Zone Alarm. Obie firmy specjalizowaly si¢ w ubieglym
wieku w technologiach komputerowych uzywanych do zabezpieczen przed
wlamaniami z sieci (firewalls). Zone Alarm produkowal oprogramowanie
powszechnie uzywane na rynku komputeréw osobistych, ale to Check Point
specjalisci uznawali za lidera technologicznego ze wzgledu na uzyskanie
pionierskiego patentu na stateful inspection technology [Aurora,
Nandkumar, 2012, Trzmielak, 2013]. Patent powinien chroni¢ odr¢bne
przedmioty, ktoérych zastosowanie rzutuje na innowacyjnos¢ technologii lub
produktu i nie narusza praw o0sOb trzecich (czysto$¢ patentowa).
Jednoczesnie patent, ktory moze by¢ wykorzystany do transferu
i komercjalizacji wiedzy i technologii, powinien wykazywa¢ nowo$¢
rynkowa. Zakres ochrony patentu powinien tez umozliwia¢ innowacje
kontynuacyjne i realizacje strategii rozwoju technologii, asortymentu
produktu i przedsiebiorstwa.

W ksztaltowaniu strategii patentowania wynalazkéw nalezy
uwzgledni¢ jeszcze udzielenie generalnego upowaznienia do korzystania
z wynalazku kazdemu zainteresowanemu (tzw. licencja otwarta). Motywy
udzielenia upowaznienia moga wynika¢ z checi odebrania przewagi
konkurencyjnej innym podmiotom w sytuacji braku zasobow i kompetencji
do wdrozenia wlasnosci intelektualnej na rynku. Odebranie rozwigzaniu
atrybutu nowosci uniemozliwia innym przedsigbiorcom zdobycie patentu.
Z kolei w sytuacji gdy autor nie potrafi sam znalez¢ komercyjnego
zastosowania, umozliwia komercjalizacj¢ nowego rozwigzania. Innym
jeszcze aspektem bedzie altruistyczne podejscie, gwarantujace otwarty
dostep do cennego rozwiagzania w kontekscie dobra publicznego [Trzmielak,
Byczko, 2010].

Strategie ochrony witasnosci intelektualnej realizujg funkcje,
zadania i cele procesu ochrony zasobdw intelektualnych przedsigbiorstwa.
Wybdr rodzaju strategii uzalezniony jest od alokacji zasobow
technologicznych, odpowiednich kompetencji tych, ktorzy komercjalizuja
technologig, znajomosci zagadnien prawnych z zakresu wlasnosci
intelektualnej oraz barier wprowadzenia na rynek technologii lub produktu.

towarowego) i ekonomiczne (ograniczenie dalszej dziatalnosci konkurencji w obszarze
oddzialywania np. patentu oraz kary finansowe rekompensujace utracone przez wiasciciela
patentu korzysci ze sprzedazy innowacyjnej technologii).
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Strategie ochrony wlasnos$ci intelektualnej sg integralng cze$cig strategii
komercjalizacji wiedzy i technologii.
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4.2. Strategie licencjonowania wlasnosci intelektualnej

Jedng ze strategii ochrony wilasnosci intelektualnej jest strategia
licencjonowania, ktora wigze si¢ z zawieraniem przez podmioty umowy
licencyjnej. Umowy licencyjne moga obejmowaé wynalazki zgloszone
w Urzedzie Patentowym oraz rozwigzania, pomysly, idee stanowigce
tajemnice gospodarcza, handlowa, techniczng lub organizacyjna jednej ze
stron umowy [Szewc, 2001]. Dzigki strategii licencjonowania organizacje
realizuja cele poprzez udzielenie innym podmiotom praw do wykorzystania
patentow, znakow towarowych, znakoéw handlowych, know-how, praw
autorskich, sekretow handlowych 1 innych elementéw wlasnos$ci
intelektualnej. Jest to mechanizm zamiany wlasnoséci intelektualnej
w dochody za pomocg transferu wiedzy i technologii od licencjodawcy do
licencjobiorcy. Strategia licencjonowania jest elementem zarzadzania
wlasnoscig intelektualng przedsiebiorstwa, ktoére zmierza do planowania,
pozyskania i skomercjalizowania wlasnosci intelektualnej w dziatalno$¢
organizacji w celu zwigkszenia jej konkurencyjnosci, uzyskania dochodu
i zdobycia rynkow. Polaczenie badan naukowych z praktyka jest mozliwe
dzieki pobudzeniu przedsigbiorstw, instytucji naukowo-badawczych,
jednostek sfery publicznej oraz organizacji pozarzadowych, ktore moga
skorzysta¢ z przekazywanych technologii i know-how oraz zaoferujg whasne
osiagnigcia w celu uruchomienia projektow wprowadzanych na rynek
[Gontar, Trzmielak, 2005].

Zarzadzanie wlasnos$cig intelektualng w organizacji sprowadza si¢ do
oceny wartos$ci rynkowej prac badawczych, wykonania analizy strategii
ochrony wlasnosci intelektualnej, planowania procesu patentowania lub
okreslania zakresu sprzedazy know-how oraz podejmowania decyzji
w zakresie przekazywania licencji lub know-how i know-why [Lundvall,
2004]. Mozna wyrdzni¢ kilka kategorii zwigzanych z taksonomig licencji
technologicznych w organizacjach:

— istnieje wspolpraca pomiedzy organizacja naukowo-badawcza

a przedsigbiorcg i na tej podstawie moga one wykorzysta¢ wyniki

prac badawczo-rozwojowych,

— jedna z organizacji ma patent, zgloszenie patentowe lub know-how,
ktore moga by¢ wartosciowe dla drugiej organizacji po udzieleniu
licenciji,

— organizacje poszukujg partnera biznesowego, ktéry dostarczy
pewne zasoby, takie jak dostep do rynku, pienigdze na badania,
koncepcje nowej technologii lub produktu, marketing itd. dla
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dalszych prac badawczych w zamian za wspotwlasnosé, np. do

patentu,
— organizacja ma zespot, ktory — bazujac na wynikach badan
dokonanych w ramach prac naukowo-badawczych — moze

utworzy¢ nowa firme, np. akademicka (spin-off), ktora bedzie
komercjalizowa¢ wyniki prac naukowo-badawczych na podstawie
uzyskanej licencji,

— organizacja poszukuje partnera do realizacji dzialan B+R i oferuje
finansowanie prac badawczych, wspolprace i wspotwilasnose

wynikoéw badan,
— organizacja ma zespot, ktory — bazujac na wynikach badan
dokonanych w firmie — moze utworzy¢ nowa firm¢ poprzez

wniesienie przez organizacj¢ aportem wtasnosci intelektualne;.

Strategie licencjonowania sg najczesciej wykorzystywane w celu
wdrozenia technologii na rynku poprzez udzielenie, wymiang, wniesienie,
potaczenie lub zakup wilasnosci intelektualnej. Strategie te shluza
komercjalizacji wiedzy i technologii, a w wypadku juz skomercjalizowanej
technologii sa elementem rozwoju rynku i produktu. Licencjonowanie
ukierunkowane na rozwo6j rynku umozliwia rdwniez internacjonalizacje.

Na podstawie kierunku przeptywu wlasnosci intelektualnej
wyrdznia si¢ strategie udzielenia i zakupu licencji (license out & in)
[Megantz, 1996]. Uwzgledniajac dziatania podmiotow, ktore traktuja
priorytetowo wymiane wlasnosci intelektualnej, nalezy jeszcze dodac
strategie cross-licensing (potaczenia wiasnoséci intelektualnej miedzy
organizacjami). Cross-licensing jest najbardziej skuteczny w sytuacji, gdy
istnieje duza liczba patentow zwigzanych z jedng technologig i jednym
produktem, ktorych wilascicielami jest wiele organizacji. Potgczenie
wlasnosci intelektualnych zmniejsza ryzyko naruszania praw do patentu
[Motohashi, 2008], a takze koszty transakcyjne i uczenia si¢ organizacji.
W przypadku sprzedazy wiasno$ci intelektualnych cross-licensing
umozliwiajg szybkie wejscie na rynek, zmniejszajac ryzyko finansowe
i prawne wdrazania technologii.

Licencja pozwala licencjodawcy rowniez na kontrole nad
wykorzystaniem wtasnosci intelektualnej. Dodatkowo organizacja moze
uzyska¢ dochdd z czeséci niewykorzystanych zasobow intelektualnych lub
technologicznych. Strategia udzielania licencji daje firmie maksymalizacje
dochodu przy minimalizacji dalszych inwestycji (efekt dochodowy) [Parr,
Sullivan, 1996]. Tradycyjne wyjasnienie powodow udzielenia licencji
wynika z faktu, ze dana organizacja nie jest zdolna do skutecznego
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i efektywnego wykorzystania wlasnoSci intelektualnej (pozniejszej
innowacji) w poréwnaniu z licencjobiorcg (inny, stabszy wynik
efektywnosci dziatania) [Arora, Fosfuri, 2003]. Sktonnos¢ do stosowania
strategii  udzielenia licencji zwigksza si¢ wraz ze wzrostem
konkurencyjno$ci na danym rynku i komplementarnosci kluczowych
zasobow niezbednych do stworzenia i eksploatacji wlasnosci intelektualne;j
[Pitkethly, 2001]. Zmniejsza si¢ ona natomiast przy niskim stopniu ochrony
praw do wiasnosci intelektualnej [Kim, 2009].

Organizacja moze tez budowac swoje kompetencje i ksztattowaé
swojg reputacje za pomoca udzielenia licencji do wtasnos$ci intelektualnej,
ktora tworzy standard technologii przelomowych na rynku “
Licencjodawca, na podstawie analizy zasobow finansowych, osobowych,
ryzyka wejscia na rynek (rowniez ryzyka finansowego i prawnego),
podejmuje decyzje o przekazaniu innemu podmiotowi praw do whasnosci
intelektualnych. Proces udzielenia licencji obejmuje:

— okreslenie etapu cyklu zycia technologii,

— wybor licencjobiorcow lub posrednikow w procesie udzielania
licencji®,

— szacowanie warto$ci ekonomicznych wtasnosci intelektualnych,

— zabezpieczenie wlasnos$ci intelektualnej w postaci patentu

(zgloszenia patentowego) lub umowy o zachowaniu tajemnicy

(NDA, non-disclosure agreement),

— dostarczenie informacji niezbgdnych do negocjacji i zawarcia
umowy,

— przeprowadzenie negocjacji, w tym ustalenie przedmiotu, zakresu,
czasu, obszaru licencji, warunkéw finansowych i rodzaju ptatnosci,

— zagwarantowanie  platnosci lub  egzekwowania naleznosci
wynikajacych z licencji,

8 U. Lichtenthaler, Corporate technology out-licensing: Motives and scope, “World Patent
Information” 2007, vol. 29, s. 117-121. Przykladem standardu sa platformy PSP, Xbox,
ktére wymuszaja tworzenie produktow komplementarnych (np. gry komputerowe) na
podstawie juz przyjetej technologii. Standard technologii powoduje jednoczesnie
uzaleznienie produkcji i sprzedazy nowych produktow (innych przedsigbiorstw) od tworcy
nowej technologii (standardu).

* Na rynku biotechnologicznym, gdzie proces komercjalizacji ma bardzo wiele etapow
wymagajacych zaangazowania roznych zasobow (np. etap badan klinicznych wymaga
wiedzy, umiejetnosci, procedur i $rodkow finansowych do ich przeprowadzenia; etap
rejestracji leku rowniez wymusza posiadanie wiedzy, procedur i kompetencji, ktore zdobywa
si¢ latami), co powoduje, Ze organizacji posredniczacych pomi¢dzy licencjodawca
a licencjobiorcg jest bardzo duzo.
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— pomoc we wdrozeniu wynikow badan i technologii bedacych
przedmiotem licencji.

Stabe strony strategii udzielenia licencji dla wiasciciela zasobow
intelektualnych wynikaja z mniejszych dochodéw z udzielenia licencji niz
w przypadku sprzedazy praw do wlasnosci intelektualnej, wytwarzanych na
bazie nowej technologii [U.S. Department of Commerce, 2008]. Dodatkowo
pojawia si¢ ryzyko naruszenia ochrony wiasnosci intelektualnej zwigzanej
z internacjonalizacjg technologii i niebezpieczenstwem nasladownictwa
technicznego rozwigzania.

Odmiany udzielenia licencji to udzielenie franszyzy i outsourcing
technologiczny. Franszyza jest zwigzana z budowaniem kanatow
dystrybucji dla wiasnosci intelektualnej. Outsourcing umozliwia firmie
przede wszystkim zwigkszenie zdolnosci produkcyjnych oraz integracje
z dostawcami, na przyklad poprzez zagwarantowanie dostgpu do
komponentow [Weigelt, 2009].

Strategie zakupu licencji realizuja podstawowy cel, czyli
zwigkszenie zasobdw technologicznych. Realizacja strategii zakupu moze
stanowi¢ o rozwoju przedsigbiorstwa. Strategie te sg atrakcyjne dla matych
i Srednich firm, zwigkszajacych swoje zasoby technologiczne, wchodzacych
na nowe rynki, w tym zagraniczne. Znaczenie informacji i wiedzy z zakresu
oceny potencjatu technologii jest Kluczowe przy zakupie licencji [Mogee,
1991]. Umiejetnosci  zidentyfikowania  zewnetrznych  technologii
i zarzadzanie relacjami z dostawca technologii, ocena innowacyjnosci
technologii oraz rynkow docelowych sa fundamentem realizacji strategii
zakupu licencji.

Strategie  licencjonowania  mozna  rdéwniez  rozszerzyc,
uwzgledniajac zakres przekazanej wlasnosci intelektualnej. Mozna wskazac
wtedy wylaczng 1 niewylaczng strategi¢ licencjonowania. Strategia
licencjonowania wylacznej wlasno$ci intelektualnej odnosi si¢ do
przekazania praw autorskich lub do patentu jednemu licencjobiorcy, by
mogt on dokona¢ kopiowania i dystrybucji wlasno$ci intelektualne;.
Strategie licencjonowania technologii i produktu obejmujg transfer praw do
wiasnosci intelektualnej, dokumentacji, procedur, sekretow handlowych,
aby byla mozliwa reprodukcja technologii, jej uzycie oraz produkcja
I sprzedaz opartego na danej technologii nowego produktu przez wybranego
licencjobiorce™.

%0 gyccessful technology licensing, IP assets management series, World Intellectual Property
Organization, Geneva 2004, September, s. 4-7.
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Strategia licencjonowania jako realizacja transferu technologii
réwniez jest alternatywa dla komercjalizacji — dzigki utworzeniu nowe;j
firmy przez wniesienie aportu w postaci whasnosci intelektualnej. Efekt
dochodowy i kosztowy bedzie mial duze znaczenie w wyborze strategii
licencjonowania zamiast wej$cia w udzialty nowej firmy w zamian za
wniesiony aport. Utworzenie nowej firmy w celu wdrozenia nowej
technologii 1 wprowadzenia nowego produktu na rynek niesie z soba
wigksze koszty niz udzielenie licencji. Z kolei sprzedaz produktéw przynosi
wigksze dochody niz udzielenie licencji. Analiza dochodowosci
i kapitatochtonnosci (oceny potencjatu rynku i wyceny technologii) jest
kluczowym etapem w podejmowaniu decyzji dotyczacej wyboru strategii.

Realizacja strategii licencjonowania powinna opieraé si¢ nha
odpowiednim opracowaniu instrumentu udzielania lub zakupu licencji.
Podstawowym instrumentem strategii licencjonowania jest umowa
licencyjna. Koncepcja 5W[Ben>' moze ulatwié przygotowanie umowy
licencyjnej i wdrozenie strategii licencjonowania. Koncepcje te stworzono,
by utatwi¢ negocjacje umowy licencyjnej (rys. 1).

Cojest Daczego kupujemy
przedmiotem lub udzielamy licencji
licencji? (What) (Why)
5 kluczowych Zaileina jakich
problem 6yw == warunkach? (What is

the value)

Kro st licenciobiorca Na jaki okres jest
[dawca? (Who) - udzelanal zakupiona

licencja? (When)

Rys. 1 Udzielanie licencji lub zakup technologii — koncepcja 5W

Zrédto: opracowanie na podstawie: G. Ben-Menachem, The Ins and Outs of In- and Out-
Licensing, [w:] Y. Friedman (ed.), Best practices in Biotechnology Business Development.
Valuation, Licensing, Cash Flow, Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication,
Intellectual Property, Logos Press, Washington 2008, s. 91-1009.

%1 G. Ben-Menachem, The Ins and Outs of In- and Out-Licensing, [w:] Y. Friedman (red.),
Best practices in Biotechnology Business Development. Valuation, Licensing, Cash Flow,
Pharmacoeconomics, Market Selection, Communication, Intellectual Property, Logos Press,
Washington 2008, s. 91-109. Ben-Menachem podaje w swoim artykule 6W jako
determinanty perswazji umowy licencyjnej — Who Wants What, When, and How.
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Udzielenie licencji lub zakup praw wylacznych do technologii jest
elementem transferu wiedzy i technologii. Dziatania te wigza w procesie
komercjalizacji co najmniej dwa podmioty: licencjobiorce i licencjodawce.
Jednakze inne podmioty (interesariusze skomercjalizowania technologii)
moga by¢ bezposrednio lub posrednio zainteresowane transferem wiedzy
i technologii, np. autorzy wynalazku (nieposiadajacy praw majatkowych do
patentu lub do rezultatéw badan naukowych), potencjalni producenci czy
kooperanci. Dlatego wazne jest, aby okresli¢, kto udziela, kupuje licencje
i bedzie korzystat z przedmiotu licencji, jakie sa ich oczekiwania, co jest
kupowane lub jakie prawa i na jakich warunkach sg udzielane. Zakup
licencji pelnej oznacza wykorzystanie technologii w takim zakresie jak
licencjodawca. Licencja ograniczona moze ogranicza¢ iloSciowy,
terytorialny lub czasowy zakres jej wykorzystania [Trzmielak, Byczko,
2010]. Licencjobiorca moze by¢ jedynm lub jednym z wielu partnerow
licencjodawcy. Dziatalno$¢ przedsigbiorcy na rynku czegsto wymaga od
niego dostosowania si¢ do warunkow rynkéw. To z kolei moze powodowac
konieczno$¢ wprowadzania na rynek nowych odmian produktu i zmian
w licencjonowanej technologii. Dlatego tez w odpowiedzi na pytanie: Co
jest przedmiotem licencji? nalezy uwzgledni¢ wskazanie zmian
w technologii, ktore moze dokona¢ licencjobiorca. Kolejny istotny wniosek
wyplywa z odpowiedzi na pytanie: ,,Dlaczego licencjodawca zamierza
udzieli¢ licencji?”. Udzielenie licencji moze wynika¢ z:

— braku zasobow, np. finansowych, do rozwoju technologii,

— matego potencjalnego dochodu z komercjalizacji,

— szybkiej umieralnosci technologii na rynku,

— braku kompetencji we wdrazaniu technologii,

— braku $§rodkow na dalszy rozwdj technologii;

— braku partneréw (naukowych, finansowych, biznesowych) do
wprowadzenia technologii na rynek,

— nieakceptowania ryzyka rozwoju technologii,

— szybkiego rozwoju konkurencyjnych technologii w pordéwnaniu

z mozliwo$ciami licencjodawcy,

— przyjetej w organizacji strategii transferu technologii,
— braku dostepu do rynku.

Wdrozenie strategii licencjonowania powinna poprzedzi¢ analiza
przyczyn zakupu lub udzielenia licencji. W procesie transferu technologii
i udzielania licencji ,,kiedy” stanowi wazny element taktyki i okreSlenie
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dhugosci trwania licencji. Zakup licencji jest bezposrednio zwigzany
z oplatami licencyjnymi (,,za ile”) i kosztami licencji. Rodzaje, wielkos¢
optat i czas trwania licencji wptywaja na dochdd oraz koszty transakcji
licencyjnej. Optaty licencyjne zwigzane sa z warto$ciami niematerialnymi
1 prawnymi wynalazku lub wynikéw badan naukowych. W praktyce
gospodarczej istnieja dwie podstawowe przestanki uznawania licencji za
warto$ci niematerialne i prawne: czas uzywania 1 zdolnos¢ do
gospodarczego wykorzystania. Z dziatalnosciag gospodarcza zwiazane jest
dokonywanie odpiséw amortyzacyjnych, ktére moga by¢ uznane za koszt
uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu wplywaja na
zmniejszenie wysokosci ptaconego podatku i warto$¢ licencji [Golat, 1999].
W przypadku wdrazania technologii koncepcja 5W ulatwia ocene ryzyka
zakupu 1 niewlasciwego udzielenia licencji.
Od lat szesc¢dziesigtych ubieglego wieku znane jest pojecie migracji

wiedzy i technologii, opartej na cyklu zycia produktu [Badaracco, 1991].
W latach siedemdziesigtych przedsigbiorstwa dostrzegly mozliwosci
konkurowania na rynku, wynikajace z wykorzystania wspotpracy
z naukowcami i ksztaltowania technologii juz w przedrynkowych fazach
cyklu rozwoju technologii. Osiaganie celéw przedsigbiorstwa poprzez
zamiang kapitatu intelektualnego w warto$¢ bezposrednig (udzialy firmy)
lub posrednia (udzielenie licencji) organizacji jest fundamentem strategii
transferu wiedzy i technologii [Gross, Allen, 2003]. Rozwdj strategii
ochrony wiasno$ci intelektualnej technologii jest rowniez konsekwencja
rozwoju modelu lub modeli ochrony wytwarzanych i wdrazanych wynikow
badan naukowych w przedsiebiorstwach funkcjonujacych na danym rynku.
Aby okresli¢ strategie ochrony wiasnosci intelektualnej, nalezy oszacowac
ekonomiczng warto$¢ technologii i1 potencjat rynku dla technologii. Na tej
podstawie nast¢puje przygotowanie i przeprowadzenie analizy i wyboru
najlepszej strategii ochrony wtlasno$ci intelektualnej, w oparciu o tzw.
transakcyjng warto§¢ whasnosci intelektualnej ** . Warto$¢ whasnosci
intelektualnej moze opieraé si¢ na nastepujagcych elementach [Chriest,
2005]:

— unikatowosci cech wynalazku,

— kluczowych korzysciach oferowanych rynkowi,

— potencjalnym rynku witasnosci intelektualnej,

52 Transakcyjna warto§¢ wskazuje, co moze by¢ elementem transakcji (sprzedazy) wlasnosci
intelektualne;j.
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— obecnych i przysztych zasobach umozliwiajacych zastgpienie nowej
technologii lub nowego produktu,

— skutecznosci i efektywnosci ochrony sktadnikow wiasnosci
intelektualnej,

— organizacji, ktorej dotyczy ochrona wtasnosci intelektualnej,

— relacji autoréw i whascicieli praw majgtkowych do wlasnosci
intelektualnych,

— reputacji organizacji, ktorej kompetencje opieraja si¢ na danej
wlasnosci intelektualne;j,

— zasobach i modelach biznesowych konkurencji w kontekscie reakcji
na przyjeta strategie ochrony wilasnosci intelektualne;.

Organizacje, w ktorych powstaly nowe technologie lub innowacje
mogace przynies¢ korzysci z wilasnosci intelektualnej, w swoim interesie
powinny jasno okresli¢ caty proces zarzadzania wilasnoscig intelektualna,
w tym podzial praw, np. ekonomicznych, do wynikoéw badan.
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4.3. Whiesienie wlasnosci intelektualnej do spétki

Transfer technologii moze dotyczy¢ m.in. przekazania wlasnos$ci
intelektualnej miedzy podmiotami. W zamian za aport w postaci wlasnos$ci
intelektualnej wilasciciele rozwigzania uzyskuja udziaty lub akcje w spotce.
Whiesienie wiasnosci intelektualnej do spotki lub udzielenie licencji
w zamian za udzialy mozna uzna¢ za kreatywny transfer technologii
[Gibson, Stiles, 2000].

W Stanach Zjednoczonych udzieleniem licencji przez uczelnie zajmuja
si¢ najczesciej dzialajace przy nich biura transferu technologii (Technology
Transfer Office — TTO). Udzielenie licencji odbywa si¢ na rzecz juz
dziatajacej firmy lub ma na celu powotanie do zycia nowej spotki. Na rynku
amerykanskim, tak jak w Europie, mozna dostrzec takze inne podmioty —
fundacje lub spoiki, przejmujgce obowigzki zarzadzania prawami whasno$ci
intelektualnej (np. wspomniane juz Research Corporation, ISIS Innovation,
spotka zarzadzajaca transferem technologii i komercjalizacja wiasnosci
intelektualnej uniwersytetu w Oxfordzie [Matusiak, Gulinski, 2010]).

W Polsce nowe przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym
przewidziaty tylko dwie formy transferu technologii i komercjalizacji
wiedzy: za posrednictwem centréw transferu technologii, dziatajacych
w postaci ogodlnouczelnianych jednostek organizacyjnych, fundacji lub
spotek, oraz w postaci kapitatowej spotki celowe;j.

Uczelnie moga wnie$¢ aportem do spotki celowej wyniki badan
naukowych i prac rozwojowych w celu wniesienia ich przez spotke celowa
jako aportu do nowego przedsi¢biorstwa wdrazajacego rozwigzanie.

Przedsigbiorstwo powstate w wyniku wniesienia aportem witasnosci
intelektualnej moze przyjmowa¢ forme¢ prawng spolki kapitatowej: spotki
z ograniczong odpowiedzialnoscia i spotki akcyjnej. Ich wspdlna cecha jest
oparcie konstrukcji na wspotdziataniu wspolnikéw oraz na zaangazowaniu
wlasnosci intelektualnej w tworzenie kapitatu zaktadowego. Spotki
z ograniczong odpowiedzialno$cig i akcyjna charakteryzuja si¢ tym, ze daja
udzialowcom poczucie bezpieczenstwa ze wzgledu na brak ich osobistej
odpowiedzialno$ci za zobowigzania. Jednakze jest to osiggnigte przede
wszystkim kosztem znacznych wydatkow zwigzanych z tworzeniem oraz

53

58 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym, ustawy
o0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
0 zmianie niektdrych innych ustaw, artykut 4 ust. 4 i artykut 86. Dodatkowe informacje
dostgpne sa na stronie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/
Aktualnosci/20101210_KomercjalizacjaBR_web2.pdf.
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dzialalnos$cia. Wtasnos¢ intelektualna moze by¢ przedmiotem wktadu do
spotek kapitalowych, trzeba jednak pamigta¢, ze z reguly nastepuje jej
catkowite przeniesienie na spotke. W przypadku rozwiazania spotki
wlasnos$¢ intelektualna nie wréci do autora. Dlatego pewng alternatywa
w zamian za wnhiesienie wiasnosci intelektualnej moze by¢ wniesienie
licencji udzielonej na wykorzystanie know-how lub patentu. Poza tym spotki
kapitatowe s3 narzedziami shluzacymi do prowadzenia zaawansowanej
dzialalno$ci gospodarczej i nie poleca si¢ tej formy dla poczatkowych
etapow dziatalnosci. Wynika to z zagrozenia przeinwestowaniem samej
formy prawnej kosztem dzialalno$ci. Wniesienie do spdtki licencji
udzielonej np. na wykorzystanie wlasnos$ci intelektualnej w spotce niesie
z soba zarowno korzysci, jak 1 wady. Korzysci wynikaja z nizszych kosztow
podatkowych oraz pozostania wtasnosci intelektualnej w posiadaniu
autorow lub wiascicieli prawnych. Z drugiej strony wniesienie licencji do
spotki moze zmniejszy¢é warto$¢ tworzonego kapitatu zakladowego
niezbednego do zarejestrowania takiego podmiotu gospodarczego. Moze to
mie¢ znaczenie przy braku $rodkow kapitatowych na dziatalno$¢ spotki
i pozyskiwaniu ich z funduszy kapitalowych. Mniejsza warto$¢ czeSci
kapitatu zakladowego tworzonego w oparciu o wilasnos¢ intelektualng
zmniejsza tez finansowe mozliwosci inwestycji kapitatowej funduszy.
Kolejng wada wykorzystania spotki kapitatlowej jako konstrukcji do
wykorzystania wtasnosci intelektualnej w dziatalnosci gospodarczej jest
wigksze skomplikowanie spotki, rowniez w sensie organizacyjnym. Spotki
kapitatowe powinny powstawa¢ dopiero po osiggni¢ciu pewnej dojrzatosci
projektu, a z pewno$cig po osiggnieciu znacznych perspektyw na
powodzenie przedsiewziecia. Udzialowcy uzyskajg wtedy dobre narzedzie
do prowadzenia nawet bardzo duzego i skomplikowanego przedsigwzigcia.
Zbyt wczesne wykorzystanie tej formy prawnej moze oznacza¢ nadmierne
wydatki, nieproporcjonalne do skali przedsiewzigcia. Komercjalizacja
wynikéw badan naukowych i1 prac rozwojowych za pomoca spotki
z ograniczong odpowiedzialnoscia 1 spotki akcyjnej przynosi wyzsze koszty
prowadzenia dzialalno$ci w poréwnaniu ze spotkami osobowymi, ale to
wylacznie one nadajg si¢ do obejmowania udzialow/akcji w zamian za
aport. Spotki osobowe beda zatem czgsciej preferowane od transferu
technologii w formie zakupu rozwigzania lub licencji [Byczko, Trzmielak,
2011].

Doswiadczenia amerykanskie pokazujg, ze forma transferu technologii
zalezy od stazu dziatania 1 dos$wiadczenia centrow (biur) transferu
technologii. Mtodsze organizacje skupiajg si¢ gtownie na udzielaniu licencji
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i zarzadzaniu oplatami licencyjnymi. Wniesienie wiasnosci intelektualnej
w zamian za udzialy w spolce jest podejmowane przede wszystkim przez
centra transferu technologii o dtuzszym stazu i posiadajace doswiadczenie
w transferze wilasnosci intelektualnej. Stany Zjednoczone Ameryki maja
ogromne do$§wiadczenie w transferze akademickiej wiasnosci intelektualnej
do przedsigbiorstw. Wynika to miedzy innymi z faktu, ze ponad dwie
trzecie patentow zarejestrowanych przez podmioty amerykanskie to patenty
akademickie (ktore moga naleze¢ zarowno do wuczelni, jak i do
przedsigbiorstw) ** . Dysproporcja pomiedzy najlepszymi krajami
europejskim a USA jest bardzo wysoka. W Europie najwigcej patentow
akademickich zarejestrowano w Holandii i Wielkiej Brytanii (odpowiednio
co czwarty patent holenderski to patent zgloszony jako akademicki, a co
piaty patent brytyjski zostat zarejestrowany przez naukowcow lub uczelnie)
[Lissoni, 2012].

Przygotowanie technologii powinno obejmowaé zaréwno zagadnienia
techniczne, np. testowanie prototypu czy analiz¢ wynikéw testow, jak
i zadania zwigzane z zakonczeniem rejestracji, np. urzadzen, substancji,
wykorzystywanych zwigzkoéw, oraz z definiowaniem rynku finalnego
nabywcy. Zarzadzajacy spotka kapitalowa®, w momencie obejmowania
kierownictwa spotki, powinni juz mie¢ jasne perspektywy sprzedazy
technologii lub nowych produktow. Przygotowywanie planow wdrozenia
powinno rozpocza¢ sie jeszcze przed rozpoczeciem dziatalnosci spotki, by
nie zwiekszac jej kosztoéw. Wiasnos¢ intelektualna jest przedmiotem wktadu
do spoftki kapitatowej. Z reguly pozostaje ona czeScig majatku spotki, bez
wzgledu na jej rozwigzanie czy upadilo$¢ [Byczko, Trzmielak, 2011],
natomiast jesli przedmiotem aportu byta licencja, to prawa wiasnosci do
wynalazku pozostaja poza spotka.

W praktyce amerykanskiej udziaty lub akcje w spolce kapitatowej moga
obejmowac, obok organizacji naukowo-badawczej, jej pracownicy. Udzialy
lub akcje moga by¢ obejmowane w zamian za wktad w rozwdj technologii
lub w celu wlaczenia pracownikow organizacji w dalszy rozwdj technologii
w ramach nowego podmiotu gospodarczego. Organizacja naukowo-
badawcza moze zaoferowaé udzialy w spoétce pracownikom, bioragc pod
uwage ich wklad w tworzenie technologii (wspoiwlasno$¢ praw do

% Patent akademicki jest definiowane jako ten, w ktorym prawa autorskie naleza do co
najmniej jednego pracownika naukowego.

% Jednym z wymogdéw utworzenia spotki kapitalowej jest powotanie zarzadu, ktory
prowadzi sprawy spoiki i reprezentuje ja na zewnatrz. Zarzad moze zosta¢ wybrany z osob
niebedacych wilascicielami udziatéw lub akcji spotek.
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wynalazku). Decyzje dotyczace komercjalizacji technologii z udzialem
pracownikéw organizacji naukowo-badawczej mogg by¢ w przysztosci
przyczyna konfliktéw. W przypadku wspotwlasnosci praw do wynalazkow,
regulaminy ochrony wtasnosci intelektualnej w organizacjach naukowych
i badawczych powinny oddzielnie regulowac te kwestie.

Niezaleznie od udziatu instytucji naukowej, transfer technologii
i komercjalizacja wiedzy moga tez nastgpi¢ za posrednictwem odrebnego
podmiotu powotanego w celu rozwijania i komercjalizacji whasnoSci
intelektualnej. Zadania menedzera komercjalizacji, ktory uczestniczy
w podejmowaniu decyzji o utworzeniu spotki spin-off, s nastgpujace:

— analiza korzy$ci dla instytucji naukowe;j,

— analiza zrédet motywacji pracownika-tworcy (zwlaszcza gdy
wystepuje z wnioskiem o zalozenie spotki),

— wyznaczenie optymalnego sposobu komercjalizacji dobra,

— oszacowanie wplywu utworzenia spotki na aktualne i przyszie
czasowe zaangazowanie pracownikow instytucji naukowej, ktorych
planuje si¢ zatrudni¢ w spotce spin-off,

— zbadanie mozliwosci korzystania (za wynagrodzeniem) przez
spotke z infrastruktury instytucji naukowej, w tym z pomieszczen
oraz aparatury techniczne;j.

W przypadku tworzenia spotki przez pracownikow osrodka
naukowo-badawczego transfer technologii moze nastapi¢ z wykorzystaniem
dwoch form: sprzedazy praw do wlasnos$ci intelektualnej lub wniesienia do
spoiki spin-off licencji. Zaangazowanie pracownikéw instytucji naukowej w
spolce spin-off moze wystepowaé w czterech formach: wspolnika spotki,
czlonka organow spotki, konsultanta lub jej pracownika. Jezeli nadzor nad
spotka sprawuje rada nadzorcza, nalezy okre$li¢ prawo mianowania jej
czlonkow przez wiascicieli wlasnosci intelektualne;.

Transfer technologii bedzie odbywal si¢ poprzez wniesienie licencji,
umowe o wykorzystaniu know-how lub sprzedaz praw do wlasnosci
intelektualnej przez instytucje naukowsa. Utworzenie spotki wylgcznie przez
pracownikow organizacji naukowo-badawczej moze odbywac si¢ rOwniez z
wykorzystaniem spolek osobowych. Spotki osobowe dajg bardzo
zréznicowane  mozliwosci  ksztaltowania ~ wspolpracy  pomigdzy
wspolnikami. Moga one by¢ tworzone bez wzgledu na to, w jakim stopniu
autorzy technologii chcg by¢ zaangazowani w prowadzenie tego
biznesowego przedsigwzigcia. Ta forma prawna umozliwia dzialania
W sytuacji braku odpowiedniego kapitatu, przy jednoczesnej gotowosci do
wspolpracy wspotwlascicieli przedsigbiorstwa [Byczko, Trzmielak, 2011],
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lecz wyklucza aport w postaci wlasnosci intelektualnej lub pozyskanie
zewnetrznych zrédel finansowania w postaci inwestycji kapitatowej. Po
osiagnigciu pewnego stopnia dojrzato$ci i zdobycia pozycji rynkowej,
spotka osobowa moze zosta¢ przeksztatcona w spotke kapitalows. Podnosi
to jej zdolnos¢ do pozyskiwania kapitatu, jednocze$nie zmniejszajac ryzyko
wspotwlascicieli, ktorzy za zobowigzania spotki nie musza juz odpowiadac
majgtkiem osobistym.

Jakos$¢ zasobow ludzkich jest waznym czynnikiem przy koniecznosci
dalszego udziatu tworcy technologii w rozwoju spotki, nowych produktow,
dostepu do infrastruktury badawczej, skomplikowanych procesow
produkcyjnych, wytwoérczych i ksztalcenia personelu, m.in. zajmujacego si¢
wdrozeniem technologii. Doswiadczenia amerykanskie wskazuja, Ze istnieje
silny zwigzek pomiedzy jakoscig personelu, jego reputacja a liczbg nowych
produktéow wprowadzanych z sukcesem na rynek. Lepsze niz przecigtne
wyniki z dziatalnosci osiagaja np. firmy biotechnologiczne, ktorych
cztonkami kierownictwa sg profesorowie uniwersyteccy. Wniesienie
wlasnosci intelektualnej do spotki w zamian za udziaty moze obejmowac
prawa do patentu, wzoru uzytkowego lub przemystowego albo know-how.
Jednak sam patent nie gwarantuje popytu dla nowej technologii. W sytuacji
zaangazowania pracownikow osrodka naukowo-badawczego w tworzenie
1 rozw¢j firmy, menedzerowie komercjalizacji powinni rozwazy¢, jak silna
przewage konkurencyjna beda tworzy¢ sami pracownicy zaangazowani
w komercjalizacj¢ 1 czy patent jest walorem tworzacym warto$¢ dodang.
Dotyczy to w szczegdlnosci sytuacji, gdy tatwo obejs¢ chroniong whasnosé
intelektualng i trudno o egzekucje w przypadku naruszenia praw do
wilasno$ci intelektualnej, brakuje $rodkow finansowych na ochrong
(w szczeg6lnosci za granica) lub gdy ochrona wilasnosci intelektualnej nie
znajduje uzasadnienia ekonomicznego (nowe przedsigbiorstwo funkcjonuje
w glebokiej niszy rynkowej).

Kapitat finansowy niezbedny do utworzenia i rozwoju nowego
podmiotu gospodarczego jest waznym czynnikiem poddawanym analizie.
Spotki osobowe nie wymagaja wniesienia kapitatu zakltadowego i moga
mie¢ mniejsze koszty zarzadzania. Ustawa nie wskazuje minimalnej
wysokosci wktadow wnoszonych do tych spotek, co powoduje, ze ich
warto§¢ moze by¢ dostosowana do, nawet niewielkich, mozliwosci
finansowych zatozycieli. Jest to korzystne dla wspdlnikow w sytuacji
niedostatecznych zasobow finansowych i gdy jedynym kapitatem spotki jest
kapitat intelektualny oraz zasoby ludzkie wilascicieli technologii. Spotki
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kapitatlowe wymagaja kapitalu poczatkowego 1 kapitatu na pokrycie
kosztow zarzadzania®.

Podczas tworzenia spotki nalezy zaplanowac kapitat niezbedny do jej
uruchomienia i do podtrzymania jej dzialalno$ci do czasu osiagnigecia
rentownosci. Menedzer komercjalizacji powinien starannie oszacowac
kapital niezbedny spotce do funkcjonowania, okre§li¢ w czasie moment
osiggnigcia progu rentownosci, wartos¢ kosztow statych i zmiennych,
sprzedaz przy okreslonych cenach produktow dla danego progu rentownosci
oraz dostgpne zrodta finansowania.

Szacowanie kosztow utworzenia przedsigbiorstwa oraz poOzniejszej
dzialalno$ci ma ogromne znaczenie przy pozyskaniu finansowania ze zrodet
zewngtrznych, np. od aniotéw biznesu lub funduszy venture capital.
Fundusze kapitatlowe inwestuja swoje $rodki finansowe w perspektywiczne
przedsiewzigcia, ktorych czeScig jest kapitat ludzki, w tym specjalisci
z zakresu komercjalizowanej technologii oraz specjalisci od zarzadzania
spotka. Tworzenie spotki tylko w oparciu o kapitat ludzki zwigzany
z badaniami i1 przedmiotem wlasnosci intelektualnej zwieksza ryzyko
niewlasciwego zarzadzania przedsigbiorstwem i zahamowania rozwoju
spolki. W fazie tworzenia spotki powstaje bariera wlasciwego zarzadzania
spotka, wynikajaca z braku wiedzy o prowadzeniu spraw spotki, braku
umiejetnosci analizy tendencji rynkowych, braku umiejetnosci prowadzenia
rozméw z zakresu pozyskania dodatkowych zrodet finansowych lub
dodatkowego udzialowca/akcjonariusza. Z kolei utworzenie spoiki bez
specjalistow od transferowanej technologii (lub dostepu do nich) utrudni
rozwd6j nowych produktow i tworzenie portfolio patentow.

Umowy z funduszem kapitalowym, ktory inwestuje w podmioty
znajdujace si¢ w inkubatorze lub parku naukowo-technologicznym, sa
fatwiejsze do zrealizowania niz umowy z podmiotem, ktory chce korzystnie
zainwestowac nadwyzke kapitatows.

Jedna umowa moze obejmowaé wszystkie pozniejsze inwestycje
dokonywane przez inwestora. Klienci inkubatora technologii lub parku
technologicznego czesto nie doceniajg roli instytucji wsparcia (dalej: 1W)
w poszukiwaniu inwestora. Stabsza pozycja negocjacyjna IW wobec
poszukujacych finansowania kapitalowego moze dodatkowo wynikaé
z czynnikow psychologicznych. Tworcy technologii lub czltonkowie

% W poczatkowym okresie zarzad powotanej spotki moze sktadaé sie z udziatowcow. Zarzad
moze nie pobiera¢ wtedy wynagrodzenia, co obniza koszty spotki i w wigkszym stopniu
motywuje do zaktadaniu spétki kapitatowe;.
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zespolow,  ktore  podejmuja  si¢  komercjalizacji  technologii
z wykorzystaniem nowej spolki, sa czesto przekonani o duzej wartoSci
samego pomystu. Nie dostrzegaja znaczenia uplywajaceg0 Czasu, a tym
samym roli $rodkow inwestycyjnego funduszu kapitatowego oraz roli IW
w komercjalizacji technologii. Rola pomystu moze by¢ przeszacowywana
w poroéwnaniu z rolg kapitalu zainwestowanego w rozwdj nowego
przedsigbiorstwa. W konsekwencji moze to wywota¢ niechgé¢ do
podpisywania umoéw, ktore zakladaja wynagrodzenie uzaleznione np. od
wielko$ci  zainwestowanego kapitalu przez fundusz kapitatowy.
W przypadku poszukiwania zrodet finansowania uméw z tworcami
projektu, kazda wustuga doradztwa zwigzanego z poszukiwaniem
i sprowadzeniem inwestora wymaga umowy i negocjacji.

Inwestycja funduszu kapitalowego powoduje najczeéciej powstanie
nowej spotki w celu komercjalizacji technologii z udzialem inwestora
i zespotu komercjalizujacego technologie. Fundusz kapitalowy dokonuje
inwestycji w zamian za udzialy w spotce. Powolanie nowej spotki pozwala
na uzyskanie wigkszego wptywu na umowe spotki, statut (w przypadku
spotki akcyjnej) 1 uprawnienia zarzadu (np. w podejmowaniu decyzji,
reprezentowaniu spotki na zewnatrz).

Jezeli fundusz podpisze umowe inwestycyjng z wtascicielem
technologii rekomendowanej, to wynagrodzenie moze pochodzi¢ zaréwno
od kapitatowego funduszu inwestycyjnego, jak i od przedsiebiorcy, i moze
przyjac postac:

— premii od wyszukania inwestycji,
— premii od zainwestowanego kapitatu,
— premii od sukcesu, tj. od dochodu inwestora uzyskanego

z inwestycji po sprzedazy udziatow,

— premii od wyszukania inwestycji i sukcesu®’,
— prawa do objecia udziatbw lub akcji w ramach inwestycji
realizowanej przez fundusz.

% Takie rozwigzanie jest teoretycznie mozliwe, lecz niezalecane, poniewaz premia od
sukcesu, czyli ,,wyj$cia” inwestora ze spolki, jest obciagzona bardzo duzym ryzykiem ze
wzgledu na odlegty horyzont czasowy (kilka lat) i mozliwo$¢ upadtosci lub likwidacji spotki.
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4.4. Finansowanie i wycena rozwoju i ochrony wlasnosci intelektualnej

Finansowanie rozwoju i komercjalizacji wtasnos$ci intelektualnej
moze by¢ oparte na dwoch kryteriach: inwestycyjnym i kosztowym.
W pierwszym przypadku rozwdj i badan i dziatan zmierzajacych do
skomercjalizowania wynikow badan wspomagany jest instrumentami, ktore
stawiaja do dyspozycji wynalazcy lub przedsiebiorcy $rodki finansowe na
prowadzenie badan naukowych, w celu wdrozenia rezultatéw badan.
Kosztowe finansowanie badan i rozwoju wiedzy i technologii bazuje na
refinansowaniu lub zmniejszaniu kosztéw prowadzonych badan, ochrony
wlasnosci intelektualnej i zadan wdrozeniowych.

Kredyt podatkowy

Brak $cistych zwigzkéw wspotpracy nauki z gospodarka jest
powazng barierg wzrostu innowacyjnosci w Polsce. Jednym z narzedzi
stuzacych poprawie sytuacji powinny by¢ dziatania legislacyjne na rzecz
ulatwienia obejmowania udzialdow 1 akcji publicznym instytucjom
naukowym, usitujagcym w ten sposéb doprowadzi¢ do wdrozenia wynalazku
bedacego wynikiem prac badawczych. Jednym =z rozwigzan jest
proponowana w zmianach Ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 r. 0 zasadach
finansowania nauki mozliwo$¢ wnoszenia aportem do spotki wlasnosci
intelektualnej. Jednakze wnoszenie wlasnosci intelektualnej (IP) aportem do
spotki wymaga okreSlenia jej wartosci, co znajduje odzwierciedlenie
w wysoko$ci obejmowanych udzialow/akcji oraz praw do podejmowania
decyzji w spdlce. Whniesienie aportu w formie warto$ci niematerialnych
i prawnych od 1 kwietnia 2009 r. wigze si¢ z koniecznos$cig optacenia
podatku VAT, a wigc aport w formie IP wymaga okre$lenia jej wartosci,
ktora stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia podatku. Zgodnie z art. 19
Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaréw i uslug oraz podatku
akcyzowym (Dz. U. z 1993 nr 11, poz. 50 ze zm. — dalej: Ustawy 0 VAT),
obowigzek podatkowy powstaje z chwilg wydania towaru lub wykonania
ustugi. W praktyce, przy przenoszeniu technologii pomigdzy dowolnymi
podmiotami, powstaje on z chwilg wykonania transakcji, niezaleznie od jej
pozniejszej oplacalnosci, rentownosci czy innej postaci sukcesu
gospodarczego. Dla zajmujacych si¢ sprzedaza technologii stawia to bariere
juz na wstepie procesu komercjalizacji: zanim zostanie uzyskany
jakikolwiek dochdd z wykorzystania technologii nalezy uisci¢ podatek
VAT. Im wigksza warto$¢ technologii, tym wigkszy obowigzek i tym
wieksze ryzyko, ze nie uda si¢ odzyskaé poniesionego naktadu w trakcie
dziatalnosci. Dodatkowym problemem jest wycena wtasnosci intelektualnej.
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Podobnie jak przy wycenie nieruchomosci, wycena IP moze zostac
dokonana jedng z wielu metod, ktére moga prowadzi¢ do znaczaco
odmiennych wynikéw. Wigze si¢ to z mozliwoscia zakwestionowania
wybranej metody wyceny podczas kontroli skarbowej, ktora moze zostac
przeprowadzona nawet w kilka lat po rozpoczeciu dziatalno$ci spoiki.
Kontrolujacy posiadaja wowczas petne dane pozwalajace na okreslenie ex
post realnej wartosci wniesionej IP, trudnej do oszacowania w momencie
wnoszenia aportu. W wielu przypadkach, gdy spotka, do ktorej wniesiono
aport, odniesie znaczacy sukces rynkowy, kontrolujacy moga uznaé, ze
warto$¢ IP zostata zanizona, czym uszczuplono zobowigzania podatkowe
udzialowca. W tej sytuacji wladze wuczelni publicznej, pomimo
pozytywnych stymulant w nowej Ustawie o zasadach finansowania nauki,
wolg nie wnosi¢ do spotki aportu w postaci wlasnosci niematerialnych
i prawnych, aby nie naraza¢ si¢ w przysztosci na zarzuty uszczuplenia
wpltywow podatkowych urzedu skarbowego.

Udzial przedsigbiorcéw, szczegdlnie sektora MSP, w finansowaniu
dzialalno$ci B+R czgsto jest niedostateczny. Dlatego niezbgdne jest
wprowadzenie zachet finansowych dla tych podmiotéw, ktore angazuja
swoje srodki w samodzielne prowadzenie lub finansowanie tej dziatalnos$ci.
Przedsigbiorcy finansujacy dziatalno§¢ B+R powinni, wzorem innych
panstw (Wielka Brytania), korzysta¢ z tzw. kredytu podatkowego.

Wprowadzenie zasady odroczonego momentu powstania obowigzku
podatkowego do chwili osiagniecia pewnego, ustawowo wskazanego efektu
komercjalizacyjnego (na moment uzyskania sukcesu gospodarczego
zwigzanego z technologia, np. uzyskanie pierwszego egzemplarza
seryjnego, w oparciu o wniesiong technologi¢ lub praktyczne wykorzystanie
wniesionego wktadu w celach gospodarczych) lub zwolnienie z podatku
VAT wnoszonego do spotki aportu w postaci wlasnosci intelektualnej jest
najbardziej optymalne dla przedsigbiorcy i dochodéw z podatkow.
Rozwigzanie to powinno zosta¢ wprowadzone do Ustawy o VAT na
zasadzie lex specialis.

Wprowadzenie kredytu podatkowego dla MSP i wylgczenia w podatku
dochodowym od osob prawnych

Firmom z sektora MSP, ktore posiadaja np. wydatki na B+R
w  wysokosci co najmniej 50000 zt, nalezy umozliwi¢ zmniejszenie
przychodow o nastepujace wartosci: firmy mikro i mate o 150% kosztow,
a $rednie o 125% kosztow na B+R. Konstruujac ten instrument zgodnie
z europejskimi doswiadczeniami, nalezy:
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— w przypadku strat umozliwi¢ firmom z sektora MSP powigkszanie
kosztow w  nastgpnych latach, gdy przychody przed
opodatkowaniem  przewyzsza koszty; rozliczanie kredytu
podatkowego powinno zaczaé¢ si¢ nie pozniej, niz w kolejnych 3
latach i trwa¢ maksymalnie 5 lat.;

— zaliczy¢ nastepujace koszty do kredytu podatkowego na B+R:
koszty personelu zaangazowanego w B+R, koszty mediow,
materialow ~ wykorzystywanych do B+R, koszty zgloszen
patentowych ipatentow oraz Kkoszty rejestracji  wzorow
przemystowych i uzytkowych;

— wprowadzi¢ maksymalng kwote kredytu podatkowego dla mikro-
i matych firm na poziomie 5 min zt, a dla przedsigbiorstw $rednich
10 min zt;

— wylaczy¢ kredyt podatkowy z pomocy publicznej (SME R&D
Scheme).

We wspotpracy osrodkéw naukowych i1 przedsiebiorstw istotne sa
dlugookresowe koszty. Projekty naukowe trwaja kilka lat, a dziatania
zmierzajace do komercjalizacji rezultatdéw badan mogg trwaé kolejne kilka
lat. W praktyce oznacza to, ze okres od momentu nawigzania wspotpracy
naukowo-badawczej pomiedzy  osrodkiem  naukowo-badawczym
a przedsigbiorca do momentu uzyskiwania dochodu z prac naukowo-
badawczych i badawczo-rozwojowych moze wynosi¢ nawet kilkanascie lat.
Za przyktad mogg postuzy¢ tu badania w dziedzinie biotechnologii, gdzie
od momentu rozpoczecia badan w fazie in vitro do rejestracji leku mija
kilkanascie lat. Polskie przepisy o podatku dochodowym od 0s6b prawnych
pozwalaja na rozliczanie poniesionej w roku podatkowym straty wyltacznie
w okresie pigciu nastgpujacych po sobie lat podatkowych. Jest to znaczace
ograniczenie dla czasochtonnych badan naukowych. W innych krajach
mozliwo$¢ rozliczania straty wynosi nawet dwadziescia lat (np. w USA)
[Bak, Kulawczuk, 2006]. Kolejnym waznym aspektem jest brak wylgczenia
z podatku dochodowego od o0s6b prawnych jednostek naukowych
funkcjonujagcych w postaci spotek prawa handlowego i dziatajacych jako
podmioty non profit. Istnieje takie wylaczenie dla podmiotow naukowych
dziatajacych w formie prawnej fundacji lub stowarzyszenia. W konteks$cie
pojawiajacej sie¢ w prawie spotki celowej istnienie wylaczenia
podmiotowego z podatku dochodowego, ktdry jest przeznaczany na badania
naukowe jednostki macierzystej, bytoby duzym impulsem do finansowania
badan naukowych. Uczelnie muszg transferowa¢ wyniki badan naukowych
przy przejmowaniu udziatow w innych spotkach kapitatowych poprzez
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spotke celowa. Spotka celowa powstata zgodnie z Ustawa z dnia 18 marca
2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym, ustawy
0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz o zmianie niektorych innych ustaw w artykule 86
(a 1 b) zarzadza wlasno$cia przemystowa oraz portfelem udziatéw
w firmach odpryskowych tworzonych w oparciu o wyniki badan uczelni.
W obecnej postaci konstrukcja prawna spotki celowej jest bardzo
kosztowna, wniesienie bowiem do spdotki w postaci aportu wiasnosci
niematerialnych i prawnych skutkuje koniecznos$cia optacenia podatku
VAT. Poza tym wymusza to przygotowanie wyceny wnoszonej wiasnos$ci
przemystowej, ktora czesto, ze wzglegdu np. na wysoki poziom
innowacyjnosci, moze by¢ bardzo niedoktadna. Zanizona wycena naraza
spolke na zarzuty uszczuplenia wpltywow podatkowych urzedu skarbowego.
Obciazenie podatkowe podmiotu prawnego jeszcze przed rozpoczeciem
komercjalizacji wynikow badan tworzy koszty, ktore muszg by¢ pokrywane
z funduszy uczelni [Gulinski, Matusiak, 2010]. Zanim zostanie uzyskany
jakikolwiek dochéd dla uczelni z wykorzystania know-how lub technologii
nalezy uisci¢ podatek VAT. Im wigksza warto§¢ technologii, tym wigksze
koszty. W tej sytuacji spotki celowe, pomimo pozytywnych stymulant
w nowej Ustawie o zasadach finansowania nauki, napotykajg na bariere
hamujaca transfer i komercjalizacje wiedzy i technologii. W polskiej
praktyce spotki celowe wola nie przyjmowacé do spotki aportu w postaci
wlasnosci niematerialnych i prawnych, aby nie ponosi¢ kosztow przed
wdrozeniem wynikow badan na rynku. W tej sytuacji udziat
przedsiebiorcow, szczegolnie z sektora MSP, w finansowaniu dziatalno$ci
B+R jest wcigz hamowany. Pomimo tworzenia przez uczelnie spotek
celowych do transferu i zarzadzania wlasnosciag przemystowa oraz
portfelem udziatbw w firmach, wlascicielem wlasnosci intelektualne;
pozostaje ciagle w przewazajacej liczbie przypadkow uczelnia.

Mechanizmy finansowania badan naukowych, w oparciu o Ustawe
o zasadach finansowania nauki, wykluczaja =z finansowania
przedsigbiorcéw, ktorzy nie posiadaja statusu centrum badawczo-
rozwojowego (nadawanego na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektorych formach wspierania dziatalno$ci innowacyjnej).
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Rozdzial 5
5.1. Instytucjonalne i indywidualne prawo do wynalazkéw uczelnianych
w wybranych krajach

Jak wskazuje Dreszer-Lichanska [1996], prawo do patentu generalnie
przystuguje jego twoércy lub nastepcy prawnemu. Zasada ta jest
uregulowana w artykule 60 Konwencji o prawie do udzielania patentéw
europejskich. Kwestie, komu przystuguje prawo do patentu europejskiego,
przepisy zawarte w konwencji pozostawiaja ustawodawstwu Kraju,
w ktorym tworca jest zatrudniony lub przepisom kraju, w ktorym znajduje
si¢ siedziba pracodawcy. Tworcy wynikéw badan, a przede wszystkim
zgloszenia patentowego lub patentu, przystuguje prawo, aby wymieniano go
w opisach, rejestrach, dokumentach, artykutach i innych publikacjach jako
autora prac naukowo-badawczych. Udostepnienie wyniku badan
przedsigbiorcy, ktéry ma je komercjalizowaé, powinno zawiera¢ obowiagzek
wynikajacy z praw osobistych do rezultatow badan uzyskanych przez
naukowca [Besler, 1998]. Prawo do patentu na wynalazki uczelniane
powiazane jest przede wszystkim z wiasnoscig instytucjonalng lub tzw.
przywilejem profesorskim. Chociaz wynik prac badawczo-rozwojowych nie
musi zosta¢ zgloszony do opatentowania, wyniki badan (takie jak
opracowania konstrukcyjne, recepturowe, technologiczne, technologiczno-
projektowe, do$wiadczalne, wyniki uzyskane w skali laboratoryjnej,
badania prototypéw, wyniki eksploatacji instalacji 1 urzadzen
doswiadczalnych) moga by¢ przystosowane do wdrozenia w praktyce bez
ochrony patentowej [Besler, 1998]. Przywilej, jako narzedzie stymulowania
transferu wiedzy i technologii w zarzgdzaniu wlasno$cig intelektualng, jest
znany od dawna — jedne kraje, jak Polska, podejmuja proby jego
wprowadzenia, inne, jak Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Finlandia
Norwegia, Stowenia, Wegry oraz Japonia, ograniczyly lub zupehie
zrezygnowaly z regulacji dajacych naukowcom prawo do wlasnosci
majatkowej wynikow badan wytworzonych w os$rodkach naukowo-
badawczych. Na uczelniach w Niemczech istnieja jeszcze zapisy dotyczace
przywileju profesorskiego — akademickiego, ale jesli pracodawca
przeznacza i przekazuje do dyspozycji wilasne zasoby (np. aparatura
badawcza, koszty personelu administracyjnego, koszty mediow) do
prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych, moze on domagaé
si¢ udziatu w zyskach z komercjalizowanego wynalazku. Zyski nie powinny
przekroczy¢ warto$ci przeznaczonych na badania kwot. Uczelnie
niemieckie posiadaja szereg instrumentow zapewniajacych swoim
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profesorom prawa majatkowe do wynalazkow . Jednym z nich sg umowy na
prowadzenie badan naukowych, w ktorych autorzy wynalazku zobowiazuja
sie do pisemnego powiadomienia pracodawcy o powstaniu i wykorzystaniu
wynalazku [Dreszer-Lichanska, 1996].

W Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i we Wtoszech wspomniany
przywilej istnieje, chociaz w Szwecji byt on poddany glebokiej analizie
przez $rodowiska opiniotworcze. Z jednej strony podkreslano wolnosé
tworcza, ktora powinna istnie¢ na uczelniach, z drugiej, szybki
nieskrepowany zadnymi barierami transfer wynikéw badan finansowanych
ze srodkow publicznych. Krytyce poddano zaréwno niski poziom
komercyjnego wykorzystania wynikow badan w przemysle, jak i niski
udzial patentéw zglaszanych przez naukowcow (4% wszystkich patentow
szwedzkich). Argument, ze koszty ochrony patentowej przewyzszaja
mozliwosci naukowcow, jest bardzo istotny w podnoszonej dyskusji. Mimo
7ze Szwecja pozostawila do dnia dzisiejszego przywilej profesorski
wprowadzony w 1949 roku, to w latach dziewigc¢dziesigtych wprowadzita
wiele zmian majacych na celu zwigkszenie interakcji pomigdzy uczelniami
a przemystem®®. Skutecznosci transferu wiedzy i technologii z o$rodkow
naukowych i badawczych upatrywano w rozwigzaniach instytucjonalnych
i organizacyjnych (rozszerzony programy studiow doktoranckich,
sfinansowanie utworzenia centrow doskonatosci, ktore miaty przyblizy¢
uczelnie do przemystu). Zmiany instytucjonalne w Szwecji i organizacyjne
w uczelniach szwedzkich miedzy 2003 a 2010 rokiem przyniosty wzrost
liczby firm akademickich (wynidst on prawie 35%).

Krajem, ktérego doswiadczenia wskazuja, ze istnienie przywileju
profesorskiego miato pozytywny wptyw na przedsi¢biorczo$¢ akademicka,
jest Dania. Jest to pierwszy kraj europejski, ktory zlikwidowat
(wprowadzony w 1957 roku) przywilej profesorski na podstawie Ustawy
o innowacjach w publicznych instytucjach badawczych — miato to miejsce
w 1999 roku. Likwidacja dotyczyla wylacznie wynalazkéw posiadajacych

% HoL Smith, A. L. Dahlstrand, N. Baines, Reconsidering the professor's privilege:
University technology transfer in Sweden and the UK, Professor Helen Lawton Smith,
materiaty ~ Oxfordshire ~ Economic  Observatory,  http://oeo.geog.ox.ac.uk/research/
Lawton%20Smith_Uddevalla2013revised.pdf, dostepne 8.08.2013.

'3, Jacobsson, A. Lindholm-Dahlstrand, L. Elg, Is the commercialization of European
academic R&D weak? — A critical assessment of a dominant belief and associated policy
responses, “Research Policy” 2013, no. 42, s. 874-885. Wzrost liczby firm akademickich
typu spin-off w USA byt jeszcze wigkszy niz w Szwecji i wynidst okoto 40%, porownujac
lata 2003 i 2010.
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zdolno$¢ patentowa (zmiany nie dotyczyly know-how uzyskanego na
uczelni). Nowe regulacje dawaty uczelniom dunskim dwa miesiagce na
podjecie decyzji, czy zglosi¢ wynalazek do ochrony patentowej, czy tez
przekaza¢ go inwestorom. Wedlug danych z dunskich biur transferu
technologii, przywilej profesorski przynioést juz w pierwszym roku
funkcjonowania ustawy podwojenie liczby zgloszonych do ochrony
patentow™. Jednakze dalsze analizy wykazaly, ze po likwidacji pod koniec
lat dziewigédziesigtych XX wieku przywileju profesorskiego w kolejnych
latach nastgpito  zmniejszenie liczby wynalazkow akademickich
wykorzystywanych przez przedsigbiorstwa. Inwestorzy zmniejszyli swoja
sktonno$¢ do inwestowania w wynalazki uniwersyteckie [Jacobsson,
Lindholm-Dahlstrand, Elg, 2013].

Znaczacy wplyw na likwidacje przywileju profesorskiego w Danii,
a nastepnie w Norwegii, Austrii, Niemczech i Finlandii (lata 1999-2007),
miata ustawa amerykanska — tzw. Bayh-Dole Act (Ustawa o procedurach
patentowych na uczelni i w matych i $rednich przedsigbiorstwach), ktora
umozliwita patentowanie przez uczelnie wynikow badan uzyskiwanych
przez ich pracownikéw naukowych oraz zachecata do udzielania licencji
malym i $rednim przedsigbiorcom. Nalezy jednak nadmieni¢, ze w Stanach
Zjednoczonych przywilej profesorski nie istnial, a prawa wlasnosci do
wynalazkow stworzonych na uczelniach nalezaly do panstwa.

Z jednej strony w USA zdecentralizowano proces transferu
wynalazkow finansowanych ze zrédel centralnych do przemystu
w kontekscie praw wtasnosci przemystowej do wynalazku, z drugiej proces
transferu wlasnosci intelektualnej pozostat w dalszym ciagu poza
znaczacym wplywem wynalazcow. Warto w tym miejscu zwroci¢ uwage,
ze o ile niektore kraje europejskie wzoruja si¢ w czgsci na wspomnianej
ustawie senatorow amerykanskich Bayh’a i Dola, wskazujac, ze daje to
uczelniom zrédla finansowania badan, przybliza przemyst do uczelni,
pozwala zagwarantowa¢ wigksze $rodki na ochrong wlasnosci intelektualnej
oraz na dalsze badania, rownomiernie rozktada korzysci z komercjalizacji
wiedzy 1 technologii pomiedzy uczelnie¢ i naukowcoOw, gwarantuje
kompetencje oséb zajmujacych si¢ komercjalizacja wynikow badan oraz
wysoki stopien doradztwa dla naukowcoéw w pracy z przedsigbiorcami, to

8 F. Lissoni, P. Lotz, J. Schovsbo, A. Treccani, Academic patenting and professor’s
privilege: Evidence on Denmark from the KEIN database, Science and Public Policy 2009,
Vol. 36, s. 595-607. Przywilej profesorski obowiazywat wytacznie na uczelniach. Zmieniona
ustawa o wynalazkach pracownikéw z 1957 roku nie rozszerzyta przywileju profesorskiego
na pracownikow panstwowych organizacji badawczych.
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nie brakuje tez glosow krytycznych, plynacych glownie od inwestorow,
samych naukowcow 1 osob, ktore sg za pelng, nieskrepowang wolnosciag
naukowa wynalazcow. Kenney i Patton [2009], poddajac krytyce Akt
Bayh’a-Dola, wskazuja, ze zalazki przywileju profesorskiego powstaty na
Uniwersytecie Stanforda i w Wisconsin w odniesieniu do wynikow badan
i wynalazkéw uzyskanych dzigki finansowaniu przez sponsorow.
Alternatywa dla przywileju profesorskiego 1 wilasnosci uczelni do
wynalazkow stworzonych w ramach stosunku pracy na uczelni sg: model,
w ktérym wynalazki uczelniane staja si¢ automatycznie domena publiczng
oraz mozliwos¢ wykorzystania kazdego wynalazku uniwersyteckiego np.
przez przedsigbiorce, W oparciu 0 nieekskluzywna licencje.

We Francji prawo normuje od 1978 roku wilasno$¢ wynalazkow
pracowniczych i wprowadzito dwie podstawowe ich grupy: wynalazki
stuzbowe i wolne. Pierwsze powstaja w zwigzku z obowigzkiem
pracownika do prowadzenia prac badawczych. Prawo wlasnosci do
wynalazku stuzbowego przyznawane jest pracodawcy. Druga kategoria
wynalazkow to wynalazki powstate, gdy pracownik nie mial obowigzku
prowadzenia prac badawczych i wtedy prawo wiasno$ci przystuguje
pracownikowi. W tej kategorii wynalazkéw pojawiaja si¢ rowniez tzw.
wynalazki przenoszone, ktore powstaja w wyniku pehlienia funkcji
w przedsigbiorstwie. W tej sytuacji prawo wiasnosci do wynalazku nalezy
do pracownika, ale musi on powiadomi¢ pracodawce o wykorzystaniu praw
do wynalazku. W przypadku uzyskanego przez pracownika dochodu,
pracodawca ma prawo domagaé si¢ zaptaty za wykorzystanie zasobow
organizacji, w ktorej powstat wynalazek [Dreszer-Lichanska, 1996].

Przywilej profesorski jako instrument ma stymulowaé tzw.
przedsiebiorczos¢ akademicka. Jednakze, aby byto on skuteczny (zwigkszat
liczbe transferow wiedzy i technologii do przemyshu) oraz efektywny,
przynosit i optymalizowal dochdod z komercjalizacji, obok przywileju
profesorskiego powinny funkcjonowaé inne instrumenty stymulujace
transfer i komercjalizacj¢ technologii, takie jak:

— system motywujacy transfer przez naukowcow wiedzy i technologii
do biznesu,

— podatkowe wsparcie dla matej przedsigbiorczosci,

— podatkowe wsparcie dla wniesienia wilasnosci intelektualnej
w postaci aportu do przedsigbiorstwa,

— rozwinigte instytucje wsparcia biznesu (centra transferu technologii,
parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne i parki
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naukowe), ktore pozwola naukowcom rozwija¢ biznesowo projekt
w fazie przedrynkowej,

— wsparcie finansowe i merytoryczne procesu ochrony wiasnos$ci
intelektualnej,

— zachgcenie do ponoszenia przez instytucje naukowo-badawcze
wydatkoéw wlasnych na badania i rozwdj technologii,

— prawo pierwokupu dla organizacji naukowo-badawczej, gdzie
powstaja wyniki badan.

Istota przywileju profesorskiego jest posiadanie przez pracownikow
naukowo-badawczych praw majatkowych do wilasnosci intelektualne;j,
przede wszystkim przemystowej, wytworzonej w jednostce, w ktorej sa
zatrudnieni, w celu szybszego, skuteczniejszego i efektywniejszego
komercjalizowania w  przemys$le. Teoretycznie posiadanie praw
majatkowych do wlasnosci przemystowe] przez naukowca skraca proces
komercjalizacji (a co za tym idzie — moze przyspieszy¢ transfer wiedzy
i technologii z osrodkow naukowych do przedsigbiorstw). Szybkos¢ reakcji
wlasciciela praw do patentu, zwigzana z krotkim procesem decyzyjnym,
minimalizacja procedur i struktur formalnych, pozwala na omijanie
zbiurokratyzowanych instytucji ~ naukowo-badawczych.  Przywilej
profesorski, obok szybkos$ci reakcji, elastycznosci dziatania i decentralizacji
odpowiedzialno$ci, powinien réwniez wptyna¢ na poziom innowacyjnosci
osrodkow naukowych 1 przedsiebiorstw. Innowacyjnos¢ wynikajaca
z podazy wynalazkéw dostosowanych do potrzeb przedsigbiorstw oraz
rodzacego si¢ w ten sposob popytu ze strony przemystu powinna zwigkszy¢
,mase krytyczng” i liczbe strategicznych prace badawczych. W praktyce
powinno nastgpowaé zarowno ,,pchanie” przez naukowca, jak i ,,ciggnienie”
przez przemyst wynikéw badan i nowych technologii [Trzmielak, 2013].
Warunek pierwszy (,,pchanie” przez naukowca wynikéw badan i nowych
technologii) warunkowany jest przez system motywujacy transfer wiedzy
i technologii do biznesu. Twoérca wlasnosci przemystowej powinien by¢
zmotywowany do zajmowania si¢ transferem i komercjalizacja wiedzy
i technologii poprzez sprzedaz bezposrednig wynikéw badan, wchodzenie
we wspoOlpracg z przedsigbiorcami lub zakladanie i rozwoj firm
akademickich typu spin-off. Literatura przedmiotu nie wykazuje, by
przywilej profesorski mial zasadniczy wplyw na znaczace zmotywowanie
naukowcow do prowadzenia badan naukowych, ktéore moglyby zostac
wykorzystane w przemysle. Jedng z przyczyn jest mniejsza oryginalno$c
i o0gdlnos¢ patentdow =zarejestrowanych jako akademickie. Pozycja
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naukowcOw mierzona jest w wigkszos$ci krajow przez ich ,,produktywnos¢
naukowg”, a nie efektywnos¢ wdrozeniowa [Lissoni, 2012].

Analizy sukcesow spolek spin-off w Europie i USA wskazuja, ze
system motywacyjny jest kluczowy w transferze wynikow badan
i technologii do nowych spolek spin-off. Europejskie wyniki badan sa,
w porownaniu z amerykanskimi, mato transferowalne do przemystu. Ten
fakt w literaturze naukowej nazywany jest ,.europejskim paradoksem”®:.
Wissema podkresla, ze jeszcze w latach osiemdziesigtych XX wieku np.
Uniwersytet Cambridge, mimo ze moze poszczyci¢ si¢ az 83 laureatami
nagrody Nobla i osiggnieciami nauki na skale §wiatowa, nie miat kursu
zarzadzania biznesem [Wissema, 2009]. Przepisy prawa brytyjskiego
przyznaja ciagle prawo do wynalazkéw pracownikom badawczym. Prawo
to wynika z zakorzenionego przekonania, Ze uczelnie sa miejscem
prowadzenia badan podstawowych, ktore nie generuja tak wielu rozwigzan
mogacych podlegaé ochronie patentowej jak badania stosowane
i rozwojowe. Prywatne instytucje reguluja prawa wiasnosci w umowach
naukowo-badawczych z pracownikiem [Dreszer-Lichanska, 1996].
Regulacje niektdérych uniwersytetow (np. Uniwersytetu w Cambridge)
wskazujg tez na fakt, ze autor wynalazku czy wynikéw badan powstatych na
uczelni, pomimo posiadania prawa wtasnos$ci, musi uwzgledni¢ prawa osob
trzecich, wynikajace z faktu finansowania badan. Stosunek pracy nie bedzie
mial duzego znaczenia dla naukowca pod warunkiem, ze uwzgledni on
prawa uczelni do korzysci materialnych z wynikow badan [Trzmielak,
2010].

,Europejski paradoks” dotyczy tez tego, ze przywilej profesorski
wystepuje w krajach europejskich, gdzie transferowalno$¢ wynikow badan
uzyskiwanych w osrodkach naukowych jest mniejsza niz tych
uzyskiwanych np. w Stanach Zjednoczonych. W prawie amerykanskim
trudno jest znalez¢ przepisy dotyczace przywileju profesorskiego. Osrodki
naukowo-badawcze w USA w oparciu o0 akt Bayh’a-Dola osiggnety ,,mase
krytyczng” dla komercjalizacji wynikow badan, ktéra umozliwia im
uzyskanie statusu wiarygodnego partnera dla przemystu. W USA uzyskanie
praw majatkowych do tzw. wynalazkéw profesorskich zwigkszyto dochody
uczelni, ktore przede wszystkim obejmowaty dochody z licenc;ji i realizacji
umow uczelni i przedsigbiorstw. Nie kazdy zarejestrowany patent mozna

®1 H. L. Smith, A. L. Dahlstrand, N. Baines, Reconsidering the Professor's Privilege:
University Technology Transfer in Sweden and the UK, http://oeo.geog.ox.ac.uk/
research/Lawton%20Smith_Uddevalla2013revised.pdf, pobrane 02.01.2014.
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wykorzysta¢ w przedsigbiorstwie. Jednakze udziat patentow akademickich
w ogolnej liczbie zarejestrowanych patentow jest trzykrotnie wyzszy
w USA niz w Wielkiej Brytanii, szesciokrotnie wyzszy niz we Wloszech
i dziesieciokrotnie wyzszy niz w Szwecji [Lissoni, 2012]. Wiarygodnos¢
partnera naukowo-badawczego zbudowana zostata w osrodkach naukowo-
badawczych w Stanach Zjednoczonych w oparciu o grupy badawcze
uwzgledniajace sytuacje rynkowa, podejmowanie badawczych prac
interdyscyplinarnych oraz stworzenie metodyki zarzadzania wynikami
naukowymi i decentralizacje podejmowania decyzji w przypadku
komercjalizacji wynikow badan finansowanych ze $rodkéw publicznych
[Sterzi, 2013].
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5.2. Indywidualne prawo do wynalazkow — analiza zachodzacych zmian
w Polsce

W Polsce w ostatnich latach ma miejsce szeroka dyskusja dotyczaca
wprowadzenia przywileju profesorskiego, co w efekcie ma zwigkszy¢ liczbg
transferow wiedzy i technologii z uczelni do przedsigbiorstw. Jedna
z propozycji wskazywata, ze pracownikowi zatrudnionemu w osrodku
naukowo-badawczym (wynalazcy) przystugiwatoby prawo do wynalazku,
a uczelni mialoby przystugiwaé¢ 10-25% zyskow w przypadku
komercjalizacji wynalazku. Krytycy tego zapisu wskazuja, ze jest on
wirtualny i w zaden sposob nie gwarantuje pokrycia kosztéw badan i nie
wskazuje procedury, w jaki sposob osrodki naukowo-badawcze moga
domagac si¢ zwrotu nakltadow na badania. Wynalazcy uzyskuja prawa
majatkowe w sposob uprzywilejowany, bez koniecznosci ponoszenia
kosztow 1 obowiazku komercjalizacji np. z os$rodkiem naukowo-
badawczym. Proponowane polskie zapisy nie uwzgledniaja, ze osrodki
naukowo-badawcze ze swoich $rodkow wilasnych finansuja badania
naukowe, w zwigzku z czym sa jak inwestor, ktory oczekiwatby dochodu
z inwestycji. Zapisy proponowanych zmian moga zniechgca¢ osrodki
naukowo-badawcze do ponoszenia kosztow wlasnych, np. w postaci
dofinansowania badan.

Projekt zmian w Ustawie z dnia 16 lipca 2013 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym przewiduje, ze prawo do uzyskiwania praw wylgcznych,
w szczegbdlnosci patentdw na niektdore wyniki prac badawczych, bedzie
przystugiwato tworcom. Dotychczas prawa te przystugiwaly jednostce jako
pracodawcy. Byt to model zgodny z regulacjami PWP. Zabieg polegajacy
na przyznaniu tych praw tworcom, mimo z€ dotyczg dokonan w ramach
umowy o prace, W uzasadnieniu projektu ustawy zostat okre§lony mianem
uwlaszczenia naukowcow. Taki zapis budzi watpliwosci w konteksScie art.
11 PWP, poniewaz w mysl tych zapisow prawo do uzyskania patentu na
wynalazek albo prawa ochronnego na wzér uzytkowy, jak rowniez prawa
z rejestracji wzoru przemystowego przystuguje pracodawcy lub
zamawiajagcemu W wyniku wykonywania przez tworc¢ obowigzkow ze
stosunku pracy albo z realizacji innej umowy. Wyjatek stanowi przypadek,
w ktorym strony ustality inaczej. Brak w tej ustawie innego zapisu
wskazuje, ze inny sposob rozporzadzania wlasnoscig musi by¢ przedmiotem
umowy pomig¢dzy pracodawca i pracownikiem. Zmiany w projekcie ustawy
mogg rowniez budzi¢ watpliwosci w my$l zasady rownosci wobec prawa,
wyrazonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, poniewaz — w mysl tych zmian
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— naukowcy sa bardziej uprzywilejowani w stosunku do innych
pracownikow.

W projekcie zmian Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym brakuje
zapiséw dotyczacych wynalazku tajnego (rozdziat 4 art. 56 do 62 PWP). Jak
beda traktowani pracownicy uczelni wojskowych oraz wojskowych
instytutow badawczych? Kto w takiej sytuacji podejmuje decyzje
0 utajnieniu patentu? W tym zastrzezeniu nie chodzi o zapis dotyczacy
badan na rzecz obronnosci, poniewaz pracownik nie musi prowadzi¢ badan
tylko na rzecz obronnosci.

Przepis dotyczacy prawa pierwokupu powinien zapewni¢ jednostce
godziwe wynagrodzenie, nawet gdy zawiedzie zabezpieczenie w przypadku
wynalazkow o znacznej wartosci i w przypadku, gdy uczelnia nie bedzie
miata wystarczajaco duzo zgromadzonych §rodkéw w momencie sprzedazy.

Kolejny aspekt rozwigzania nasuwajacy watpliwosci to kwestia kosztow
uzyskania ochrony patentowej rozwigzania. W sytuacji gdy koszty poniesie
uczelnia, a nastepnie wszystkie prawa zostang przeniesione na naukowca
i w konsekwencji na zalozong przez niego spotke, w skrajnych przypadkach
bedziemy mieli do czynienia z pomocag publiczng znacznej wartoSci.
W przypadku gdy koszt ochrony begdzie ponosit naukowiec, bedziemy mieli
do czynienia z sytuacja, w ktorej rozwigzanie nie zostanie objete ochrong ze
wzgledu na zbyt wysokie koszty. W szczegdlnosci dotyczy to patentu
w procedurze europejskiej i PCT, gdzie koszty jednego zgloszenia si¢gaja
minimum Kilkunastu tysigcy ztotych. Brak zgtoszen o ochrong na rynkach
miedzynarodowych bedzie prowadzil do ujawnienia wynalazkow innym
osobom lub instytucjom, ktore beda mogly bez przeszkdd komercjalizowaé
na rynkach innych niz polski.

Komercjalizacja wynalazkow wymaga doglebnej wiedzy z zakresu
wielu dyscyplin, jak np. prawo wilasnosci przemystowej, prawo cywilne,
prawo handlowe, zarzadzanie, wycena warto$ci ekonomicznej wynalazku,
a naukowiec-wynalazca nie posiada najczesciej dostatecznej wiedzy z tych
dyscyplin, by szybko, skutecznie i efektywnie komercjalizowa¢ wynalazki.
Dlatego tez trudno jest zwigksza¢ skuteczno$¢ 1 efektywnosé
komercjalizacji wynikow badan naukowych przez naukowca bez szerokiego
udziatu uczelni lub instytucji wsparcia. Skuteczny transfer wynikow badan
wymaga stosowania regut rynku, ktére moga przekracza¢ kompetencje
naukowcOw — autorow wynalazkow. W szczegolnosci do skutecznego
transferu wiedzy i technologii zaliczamy:

— przygotowanie oferty wynikow badan, ustug dla przemystu,
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— wiarygodng wycene warto$ci ekonomicznej wynikéw badan,
zgloszen patentowych, patentéw i innych ustug badawczych,

— przygotowanie umdéw o zachowaniu tajemnicy, licencyjnych oraz na
wykonanie ustug badawczo-rozwojowych,

— przygotowanie zgloszen patentowych zawierajacych zastrzezenia
patentowe istotne z punktu widzenia konkurencyjnosci
przedsigbiorstw na rynku,

— prowadzenie negocjacji ze stronami trzecimi w sprawie umow
licencyjnych,

— upowszechnienie wynikéw badan w sposéb pozwalajacy na
znalezienie wlasciwego nabywcy lub licencjobiorcy na wyniki
badan naukowych,

— prowadzenie negocjacji handlowych umozliwiajgcych partnerskie
stosunki pomig¢dzy przedsigbiorca a wynalazcg lub wiascicielem
prawnym do wynikéw badan,

— rozwijanie zasobow badawczych i technologicznych
umozliwiajacych tworzenie komercyjnych wynikoéw badan,

— zachecanie przedsiebiorstw do zaangazowania si¢ w dtugofalowa
wspotprace naukowo-badawcza.

Naukowiec cze$ciej bedzie zdobywat dofinansowanie na badania, a nie
komercjalizowat wynalazek zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.
W krajach, gdzie przywilej profesorski pozostat, zwraca si¢ uwage, ze
problem z komercjalizacja wynikéw badan lezy migdzy innymi w fakcie
wigkszego zainteresowania naukowcow cytowalnosciag ich publikacji, a nie
posiadania praw majagtkowych [Jacobsson, Lindholm-Dahlstrand, Elg,
2013]. Komercjalizacji wynikow badan w wigkszym stopniu niz prawa
majatkowe, jakie posiadaja osrodki naukowo-badawcze, przeszkadzaja
procedury obowigzujace w instytucjach publicznych, niejasne przepisy,
przepisy o zamowieniach publicznych, bark swobody w podejmowaniu
decyzji w zakresie poszukiwania partnera do komercjalizacji wynikoéw
badan. Transfer i komercjalizacja wiedzy i technologii w ogromnym stopniu
zalezy od istnienia wielu $ciezek ,,przeniesienia” wilasnosci intelektualnej
powstatej w osrodkach naukowo-badawczych do przedsigbiorstw:
powstawania nowych firm i firm join venture, udzielania licencji, projektow
partnerskich (uczelnia—przedsigbiorstwo), wchodzenia osrodkow naukowo-
badawczych w alianse strategiczne z przedsigbiorstwami. Analizy
oceniajace jakos$¢ patentow akademickich wskazuja, ze prawa wlasnosci nie
maja wigkszego wplywu na ogdlne pozytywne rezultaty komercjalizacji
wiedzy i technologii (tzn. liczba wdrozonych patentow, liczba udzielonych
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licencji, liczba uméw sprzedazy wynikow badan do przedsigbiorstw).
Natomiast wyraznie wida¢, ze przywilej profesorski stymuluje sukcesy
w komercjalizacji w krotkim okresie i spowalnia w diugim. Przywilej
profesorski zwigksza przedsigbiorczos¢ akademicka, bezposrednie kontakty
naukowcow z przedsiebiorstwami. Te natomiast nastawione sg na szybki
sukces. Dla uczelni najbardziej korzystne s3a dlugoterminowe rezultaty
z komercjalizacji wynikow badan, czyli te, ktore przez wiele lat moga
zapewni¢ kontakty z przedsigbiorstwami lub dochdd z licencji [Sterzi,
2013]. Za przyktad moze postuzy¢ liczba cytowan artykutow powigzanych
z patentami i dochod, jaki uzyskuje z komercjalizacji Instytut Technologii
Technion w Haifie (Izrael). Cytowania, ktore pojawiaja si¢ do 5 lat po
publikacji artykutu naukowego powigzane sg z patentami akademickimi,
ktorych wiascicielem sg przedsi¢gbiorstwa. Natomiast te, ktore pojawiajg si¢
jeszcze po 5 latach od publikacji naukowej w wigkszym stopniu sg
powiazane z patentami, ktorych wiascicielami sa uczelnie ®. Instytut
Technologii Technion w Haifie w 2012 roku uzyskatl dochody z licencji
w wysokosci 28 milionow dolarow. Warto$¢ licencji ksztaltowana jest
gtéwnie przez kilka wynalazkow®.

Przywilej profesorski ma ogromny wplyw na strategie
komercjalizacji. Jego brak stymuluje przede wszystkim strategie
licencjonowania. Natomiast jego istnienie ma duzy wplyw na zaktadanie
spotek typu spin-off. Jednakze nalezy pamigtaé, ze zaktadanie spotek jest
uzaleznione roéwniez od stymulant warunkujacych powstawanie
przedsigbiorstw i od tzw. kultury przedsigbiorczosci.

82 Tamze, s. 564-576.

8 Jednym z kilku patentow, ktory ksztattuje wysokosé¢ dochodu, jest patent uzyskany na leki
produkowane przez firme¢ Teva. Materialy wewnetrzne Technion Institute of Technology
2014 oraz prezentacja prof. G. Boaz, profesora Wydzialu Inzynierii Przemystowej
i Zarzadzania, Technion Institute of Technology w Haifie.
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5.3. Uniwersytecki model ochrony wlasnosci intelektualnej

Niektore kraje europejskie buduja uniwersytecki model ochrony
wlasnosci wynikow badan uzyskanych przez pracownikéw naukowych, na
wzor wprowadzonego w USA. Uniwersytecki model ochrony wiasnosci
intelektualnej umozliwia lepsza kontrole efektow, jakie uzyskuja
przedsigbiorcy z komercjalizacji patentow akademickich oraz polepsza
przeplyw informacji pomiedzy przedsigbiorcg, autorami wynalazku a firma.
W modelu tym zmniejsza si¢ asymetria informacji dotyczaca wykorzystania
wynalazku przez przedsigbiorce lub inwestora finansujacego rozwdj firmy
wdrazajacej wyniki badan na rynku. Role katalizatora pomigdzy
przedsigbiorcg, inwestorem a wlascicielem patentu peinig centra transferu
technologii. Uniwersytecki model ochrony wtasnosci intelektualnej utatwia
wyselekcjonowanie najbardziej dochodowych wynalazkow (patentdw)
akademickich. Pracownicy naukowi nie przykladaja wagi do wartosci
ekonomicznej badan naukowych. Osrodki wsparcia  wewnatrz
uniwersyteckiego modelu ochrony witasno$ci intelektualnej zmniejszajg
koszty poszukiwan ekonomicznie wartoSciowych wynalazkow (patentow)
1 pomagaja przedsiebiorcom w wykorzystaniu tych, ktére maja potencjal
rynkowy.

Uniwersytecki model ochrony witasnosci intelektualnej powinien
przede wszystkim obejmowac regulacje dotyczace:

— autorskich praw osobistych do utworu naukowego, korzystania

z materialu zawartego w utworze naukowym, prawa do pierwszej

publikacji utworu,

— praw majatkowych wynikow prac naukowych, programoéw
komputerowych i baz danych,

— procesu ochrony dobr wilasnosci przemystowej, sposobow ich
komercjalizacji 1 podziatu zyskow,

— $ciezek komercjalizacji whasno$ci intelektualnej,

— rozstrzygnie¢ w przypadku konfliktu interesow,

— komercjalizacji wtasno$ci intelektualnej i innych zobowigzan
uczelni,

— obowigzkow tworcy po ustaniu stosunku pracy,

— dobr wlasnosci intelektualnej powstatych w zwiazku z dziatalnoscia
dydaktyczna.

Twoércy rozwigzania naukowo-technicznego przyshugujg prawa
osobiste, w szczegdlnosci prawo do wymieniania go w opisach, rejestrach,
publikacjach oraz we wszelkich innych dokumentach zwigzanych
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z rozwigzaniem techniczno-naukowym. W przypadku uzyskania przez
uczelnie  korzysci  majatkowych, regulacje dotyczace  wlasnosci
intelektualnej powinny okre§la¢ prawa do wynagrodzenia na okre§lonych
zasadach. Postanowienia dotyczace rozwigzan naukowo-technicznych
powinny okresla¢ rowniez prawa do know-how.

W procesie ochrony dobr wiasnosci przemystowej nalezy okreslic:

— etapy postgpowania,

— etapy decyzyjne i podmioty decyzyjne (rektor, dyrektor centrum
transferu technologii, kanclerz, rzecznik patentowy, rada naukowa,
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej),

— czas niezbedny do podjecia decyzji w sprawie ochrony dobr
wlasnosci przemystowej oraz ich komercjalizacji,

— zrodta finansowania i 0sobe wnioskujaca (w zalezno$ci od zakresu
ochrony — krajowa, zagraniczna),

— zakres tajemnicy w przypadku know-how — najcze$ciej kierownik
jednostki podejmuje decyzje o objeciu rozwigzania tajemnica
uczelni i jest zobowigzany do zapewnienia warunkow technicznych
i organizacyjnych zapewniajacych dochowanie poufnosci,
zwlaszcza przez okreslenie listy oséb majacych dostep do danych
wraz z ich pisemnym zobowigzaniem do zachowania tajemnicy
przez czas oznaczony, nie krétszy niz 2 lata).

Uczelnie moga komercjalizowa¢ nalezagce do nich dobra wlasnosci
intelektualnej 1 przemystowej przez:

— udostepnianie  ich osobom trzecim za  wynagrodzeniem,
w szczegolnosci przez udzielenie licencji albo udostgpnienie know-
how,

— przeniesienie praw na rzecz osob trzecich za wynagrodzeniem,

— utworzenie odrebnego podmiotu z udziatem uniwersytetu, do
ktérego zadan bedzie nalezata komercjalizacja przystugujacych mu
praw, w szczegolnosci tworzenie spotek spin-off.

W wyborze S$ciezki komercjalizacji wazng role odgrywa proces
decyzyjny dotyczacy formy komercjalizacji i czynnosci o charakterze
proceduralnym i pomocniczym zwigzanych z komercjalizacjg dobra.

Rozstrzygnigcia w przypadku konfliktu interesow sg kluczowe dla
transparentnosci transferu wiedzy i technologii z osrodkéw naukowo-
badawczych do przemyshu. Decyzje dotyczace komercjalizacji dobr
niematerialnych powinny by¢ podejmowane w sposob zapewniajgcy
unikniecie konfliktu interesow. W szczegolnosci w podejmowaniu decyzji
o komercjalizacji nie moga uczestniczy¢ osoby powigzane osobiscie lub
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majatkowo z podmiotami zewnetrznymi w stosunku do uczelni,
uczestniczacymi w procesie komercjalizacji, w tym licencjobiorcy oraz
nabywcy praw. Przepisy oddzielnie powinny regulowac:

— zakres, w jakim tworca wspotdecyduje o utworzeniu spotki spin-off
ze swoim udziatem,

— mozliwosci korzystania z dobra za wynagrodzeniem w spotce
tworzonej z udzialem tworcy dobra niematerialnego bez udziatu
uczelni,

— mozliwosci korzystania za wynagrodzeniem z infrastruktury
uczelni, w tym pomieszczen oraz aparatury techniCznej.

Komercjalizacja  dobra  niematerialnego moze  nastagpi¢ za

posrednictwem odrebnego podmiotu z udziatem lub bez udziatu uczelni,
powolanego w celu rozwijania i komercjalizacji tego dobra (np. spotka spin-
off)®. Podejmujac decyzje o utworzeniu tzw. spotki akademickiej (spin-
off), nalezy wzig¢ pod uwagg¢ m.in. interes uczelni, interes pracownika-
tworcy, zwlaszcza gdy wystepuje z wnioskiem o zatozenie spotki, najlepsza
mozliwo$¢ komercjalizacji dobra, wplyw na aktualne 1 przyszle
zaangazowanie czasowe pracownikow uczelni majacych by¢ zatrudnionymi
lub zarzadzajacych spotka. Uniwersytet moze wnie$¢ przy wspotudziale
spotki celowej do spotki akademickiej, tytutlem wktadu, przystugujace mu
prawo do dobra niematerialnego, know-how 1lub licencj¢ prawa do
wynalazku. Jezeli nadzor nad spotka sprawuje rada nadzorcza, nalezy
okresli¢ prawo mianowania cztonkéw rady nadzorczej reprezentujacych
uczelni¢. Pracownik bedacy tworca dobra niematerialnego uczelni moze by¢
w spolce akademickiej wspolnikiem, cztonkiem organdéw spotki,
konsultantem lub jej pracownikiem. Uczelnia moze zaoferowa¢ udzialy
w spolce spin-off pracownikom, biorac pod uwage ich wktad w tworzenie
dobra. Wazng kwestig modelu ochrony wtasnosci intelektualnej jest podziat
zyskow z wlasnosci intelektualnej wytworzonej na uczelni lub przez
pracownika uczelni. Art. 86¢c Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym
naktada na Senat uczelni publicznej, a w przypadku uczelni niepublicznej
na organ wskazany w statucie, konieczno$¢ uchwalenia zasady
wynagradzania tworcow. Pracownik uczelni posiada zapisane ustawowo
prawa ekonomiczne do wynalazku, wynikow badan itd. Uczelnie moga

8 Zgodnie z Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie
wyzszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz o zmianie niektorych innych ustaw uczelnia moze obja¢ udziaty
w odrgbnym podmiocie wytacznie poprzez tzw. spotke celowa, powotana do komercjalizacji
wynikow badan i prac rozwojowych.
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zastrzec sobie w odpowiednich regulaminach prawo nie tylko zwrotu
kosztow ochrony patentowej, ale i kosztow operacyjnych biura transferu
technologii, ktore bezposrednio jest odpowiedzialne za sprawy patentowe
1 przygotowanie sprzedazy licencji. W uzyskiwaniu udziatow w spotkach
w zamian za udzielong licencje lub prawo do wiasnosci intelektualnej
tworca wlasnosci intelektualnej powinien by¢ uprawniony do czesci
dywidendy z dochodow zatozonego podmiotu, w wysoko$ci okreslonej
przez stosowne regulacje wewnetrzne. Ze wzgledu na konflikt intereséw
zapisy regulacyjne powinny regulowaé¢ zasady tworzenia lub wchodzenia
z udziatami do spotki przez uczelnie razem z naukowcem zatrudnionym na
uczelni. W wielu uczelniach zagranicznych, np. na Uniwersytecie
Teksanskim w Austin i w Darlington, regulacje uczelniane wyraznie
nakazujg wynalazcy lub autorowi badan sprzedaz udziatow lub zaprzestanie
dalszych badan na uczelni w sytuacji zostania udziatlowcem. Konflikt
interesOw moze tez powstawaé w przypadku wykorzystywania przez spotke
akademicka utworzong przez naukowcdéw zasobow laboratoryjnych uczelni.
W tym przypadku odrebna umowa powinna ustala¢ zasady
wykorzystywania zasobow uczelni i sposoby kontroli prac spétki na
majatku uniwersytetu.

Podzial zyskow pomiedzy uczelnie (wydzial, uczelniane centra
transferu technologii) a twoércoOw powinien okresla¢ korzysci majatkowe
uczelni z tytutu eksploatowania praw na dobrach wtasno$ci przemystowej,
zwlaszcza w postaci oplat licencyjnych, zaplaty za przeniesienie praw,
zysku  przypadajgcego uczelni z tytulu komercjalizacji  dobra
niematerialnego przez spotke akademicka. Tworcy uzyskujacy prawo do
dywidendy lub z wypracowanego zysku w spotce akademickiej nie powinni
uzyskiwaé dochodu z przypadajacego im wynagrodzenia w ramach uczelni,
za komercjalizacje w tej spolce uczelnianego dobra wtasnosci
intelektualnej. W innym przypadku pozycja twoércéw bedacych
wspotwlascicielami lub udzialowcami w spdice bytaby uprzywilejowana
w stosunku do innych pracownikéw i samej uczelni.

Komercjalizacja wlasnos$ci intelektualnej moze by¢ rowniez powigzana
z innymi zobowigzani uczelni. W praktyce sytuacja jest bardziej
skomplikowana, prace badawcze sa bowiem czesto sponsorowane przez
firmy zewngtrzne, fundacje lub granty krajowe i zagraniczne. Decyzje
dotyczace komercjalizacji oraz podzialu zyskéw uniwersytetu z tytutu
komercjalizacji mogg naruszaé umowy o sponsorowaniu badan, umowy
o wspotpracy naukowo-badawczej lub inne umowy zawartej przez uczelnie.
W tych sytuacjach regulacje uczelniane wymagaja uwzglgdnienia praw osob
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trzecich, zobowigzan wobec o0s6b trzecich w zakresie wykorzystania
wyniku prac intelektualnych. Istotne sa rowniez zapisy regulujace sposob
udzielania licencji, warunki uczestniczenia w porozumieniach dotyczacych
komercjalizacji dobra, sposobach wykorzystywania wiasnosci intelektualne;j
w dziatalnosci poza uczelnia.

Innymi kwestiami, ktore powinien rozstrzyga¢ uniwersytecki model
ochrony wlasnosci intelektualnej, sa obowigzki tworcy po ustaniu stosunku
pracy 1 powstawanie dobr wlasnosci intelektualnej w zwiazku
z dziatalno$cia dydaktyczna.

Problem ten jest do$¢ powazny, poniewaz, jak juz wczesniej
wskazywano, jest rzeczg trudna oddzielenie wiedzy pozyskanej przez dana
osob¢ w ramach stosunku pracy (czy innego stosunku shuzbowego) -
a wiedza uzyskang samodzielnie i niezaleznie od $wiadczonej pracy. Jest
catkowicie zrozumiate, ze osiagni¢cia uzyskane w ramach zatrudnienia
niejednokrotnie beda zacheta do samodzielnego, niezaleznego od
zobowigzan wynikajacych ze stosunkéw shuzbowych, wykorzystania.
Calkowite wykluczenie takich sytuacji jest niemozliwe. Niemniej,
w literaturze wskazuje si¢ na pewne mechanizmy ograniczajace ten problem
[Burgunder, 2004].

W pierwszej kolejnosci, pracodawca winien zawsze w sposob
precyzyjny zakresli¢ granice tajemnicy przedsigbiorstwa w ramach
porozumienia o zachowaniu poufnosci. Niezaleznie od rangi i roli
pracownika w tworzeniu wlasnos$ci intelektualnej w przedsiebiorstwie takie
porozumienie wigze pracownika i uniemozliwia mu wykorzystanie wiedzy
pozyskanej w czasie wykonywania czynnosci stuzbowych w dziatalno$ci
prywatnej.

Po drugie, nalezy zawsze pamigta¢ o wlasciwej procedurze
przypominajacej o zaciggni¢tych zobowigzaniach - przy zakonczeniu
stosunku zatrudnienia (okre$la si¢ to w literaturze anglosaskiej jako
"employee exit interview"). Pracownik odchodzacy z pracy winien zostac¢
uprzedzony o wigzacych go nadal obowigzkach zachowania poufnosci co
do przedmiotu tajemnicy przedsigbiorstwa.

Doradza si¢ takze, aby w ramach procedury odejscia pracownika
zawsze pamietaé o tak banalnych i1 do$¢ oczywistych kwestiach, jak
obowigzek zwrotu dokumentow przedsiebiorstwa, wszelkiego rodzaju
kluczy elektronicznych, uniewaznieniu haset dostgpu itp. Mimo swojej
oczywistosci te proste czynnosci czgsto sg jednak przez pracodawcoOw
zaniedbywane.
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Odrebnym zagadnieniem, takze juz wspominanym w pracy, jest
wprowadzenie do umowy o prace zakazu podejmowania przez pracownika
dzialalno$ci konkurencyjnej, przez wskazany okres czasu. To rozwigzanie
jest jednak do$¢ niechetnie wykorzystywane w Polsce - ze wzgledu na
znaczne koszty, zwigzane z konieczno$ciag wynagrodzenia pracownikowi
tego rodzaju niedogodnosci®.

Wycena know-how na uczelnianych regulaminach ochrony wiasnosci
intelektualnej

Wycena wlasnosci intelektualnej moze si¢ odnosi¢ do okreslenia ceny,
jaka nabywcy, partnerzy, potencjalne przedsigbiorstwa wprowadzajace
wyniki badan lub technologie na rynek ptaca za wilasnos¢ intelektualna.
Wyceniajac wlasno$¢ intelektualna czgsciej bedziemy analizowaé wartosci
niematerialne niz materialne. Problem, co powinno by¢ przedmiotem
wyceny moze si¢ pojawic, gdy technologia zawiera kilka patentow, wzory
uzytkowe, wzory przemystowe, know-how lub znak towarowy. Metodyka
wyceny know-how i technologii w duzej mierze bazuje na technikach
monetarnych oraz analizie poziomu technologii, typ technologii, zakres
wdrozenia, rodzaju transferu technologii, etapu zycia technologii, rynek/-i
docelowe i faza procesu komercjalizacji [Trzmielak, 2010].

Wycena wynikéw badan, transferu know-how i technologii jest
zadaniem trudnym, opartym nawet na kilkunastu metodologiach i jest
obarczona ryzykiem wysokiego poziomu btedu. W praktyce problemy
z wyceng stanowig wazng bariere dla transferu technologii i komercjalizacji.
Dlatego wycena wartosci IP powinna by¢ pozostawiona uczelniom
i realizowana na podstawie uczelnianych regulaminéw ochrony wlasnosci
intelektualnej, w ktorych nalezy wskaza¢ $ciezke postepowania.
Jednoczesnie szacowanie warto$ci IP uczelni nie powinno by¢ podwazane
przez organy podatkowe, jesli zachowana zostala procedura. Jednoczesnie
procedury wyceny wartosci wlasnosci intelektualnej powinny zawierac
zasade, ze podstawag do okreslenia wartosci IP powstalej w publicznych
i niepublicznych instytucjach naukowych jest wycena rynkowa dokonana na
dzien rozstrzygnigcia postgpowania ofertowego w stosunku do podmiotow
zainteresowanych: wniesieniem aportu w postaci IP do spotki, nabyciem IP,
zakupem licencji lub know-how. Wycena aportu na podstawie ekspertyz
powinna odbywac si¢ wylacznie przy przekazywaniu/sprzedazy ruchomosci
lub nieruchomosci.

8 Co ciekawe, w niektorych stanach USA porozumienie o zakazie konkurencji jest uwazane
za bezprawne por. Lee Burgudner, Legal Aspects... s. 282-284.
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Przyktadowy instrument publiczny wsparcia ochrony wlasnosci
przemystowej - ,,Patent plus”

Glownym celem programu ,,Patent plus — wsparcie patentowania
wynalazkow” jest unowocze$nienie procesu transferu technologii
z jednostek naukowych do gospodarki przez wsparcie uzyskiwania ochrony
patentowej wynalazkow powstajacych w jednostkach naukowych. Obecnie
program zawiera zadania, ktore pokrywaja swoim zasiegiem zgloszenia
krajowe, regionalne (w tym ecuropejskie), a takze procedurg
migdzynarodowa. Dodatkowym elementem programu jest podniesienie
swiadomosci kadry B+R w zakresie znaczenia ochrony wlasnosci
przemystowej dla komercjalizacji nowoczesnych rozwiazan oraz ulatwienie
jednostkom naukowym pozyskiwania w tym celu partneréw biznesowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem beneficjentami programu ,,Patent plus —

wsparcie patentowania wynalazkéw” mogg byc¢:

— uczelnie,

— akademickie inkubatory przedsigbiorczosci,

— centra transferu technologii,

— jednostki naukowe,

— parki technologiczne,

— konsorcja badawczo-rozwojowe,

— podmioty dziatajace na rzecz nauki,

— centra doskonatos$ci,

— fundacje wspierajace transfer technologii i przedsiebiorczosci,
majace siedzib¢ w Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach ,,Patent plus — wsparcie patentowania wynalazkéw” mozliwe sg
nastgpujace rodzaje dziatan:

— dofinansowanie lub refundowanie kosztow niezbednych do
przygotowania zgloszenia patentowego w Urzgdzie Patentowym
Rzeczypospolite] Polskiej oraz w procedurze migdzynarodowe;j,
procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzedu
patentowego panstwa innego niz Rzeczypospolita Polska, w tym
roOwniez czynno$ci rzecznika patentowego,

— finansowanie zadan zwigzanych z ulatwieniem pozyskiwania
partnerow do komercjalizacji wynalazkow oraz dofinansowanie
szkolenia 1 upowszechnianie wiedzy o ochronie wlasno$ci
przemystowe;j.
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Zalacznik 1

UMOWA O WSPOLPRACY

Zawarta w Lodzi w dniu .......
Pomigdzy stronami:
2 SIEQZIDY W... oo
KRS: ..o NIP..ooiiiii, REGON......ccooiiiiiiiins

L OAZE, oo
NIP: .o, REGON ...,

0 nastepujacej tresci:

Preambula
Umowa o wspoélpracy pomiedzy stronami zawierana jest w celu pomocy
CTT w transferze technologii i komercjalizacji wynalazku

I. Postanowienia ogdlne
§1

1. Strony uznajac zbiezno$¢ celow swoich dziatan w zakresie
wspomagania transferu technologii i komercjalizacji wynalazku oraz
wspierania rozwoju i promocji innowacyjnosci i przedsigbiorczos$ci,
wykorzystania nowych technik i technologii, wyrazaja zgodnie wolg
wspotpracy w okresie jednego roku, z mozliwoscig jej przedtuzenia po
podpisaniu aneksu lub rozwigzania z 14-sto dniowym wypowiedzeniem
przez kazda ze stron.
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2.

5.

....................... jest przedsigbiorstwem, ktory zainteresowane jest
w znalezieniu partneréw dla transferu swoich technologii oraz
pozyskaniu nowych, rynkow zbytu w szczegolnosci do zbudowania,
przetestowania i wdrozenia przemystowego opatentowanego wynalazku
(e ¥ VA4 (- )

CTT jest jednostka Uniwersytetu............., ktdéra zajmuje si¢
pozyskiwaniem projektow opartych na innowacyjnych technologiach
oraz doradztwem dla wynalazcow i przedsigbiorstw w zakresie, pomocy
w znalezieniu licencjobiorcy, poszukiwania partnerow dla firm
innowacyjnych, transferu technologii i komercjalizacji ich
innowacyjnych rozwigzan, w tym wspieraniem nowych przedsiebiorstw
start-up i spin-off/spin-out. Wszystkie dziatania prowadzone przez sg
wykonywane przez CTT, zgodne z Regulaminem nadanym przez
rektora ...... w oparciu o § ..... statutu Uczelni z roku ....... wraz
z p6zniejszymi Uchwatami Senatu.

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,,Projekcie” (Projektach),
nalezy przez niego rozumie¢ propozycje podjecia takich dziatan,
majacych na celu nawigzania kontaktow biznesowych z firmami,
instytucjami  jak i osobami prywatnymi (nazwanych zbiorczo
»partnerami”), ktore to firmy, instytucje i osoby moga si¢ przyczynic¢
przy wspolpracy z CTT do skomercjalizowania wynalazku dotyczacego
................................. (bedacego w catosci wtasnoscia spotki

CTT bedzie miato pierwszenstwo w zaoferowaniu takich ustug jak: :

- opieka prawna nad wynalazkiem;

- poszukiwanie partneréw w komercjalizacji wynalazku i technologii;

- sprzedaz i rekomendacje, co do dalszych dzialan komercjalizacji

wynalazku;

- opracowanie analizy biznesowej projektu badawczo-rozwojowego,
obejmujacej takie zagadnienia jak:

- oceng¢ innowacyjnosci i mozliwo$ci wdrozenia innowacji, technologii,
wynikow prac naukowo-badawczych w biznesie/przemysle

- oceng potencjatu rynkowego,

- zidentyfikowane potencjalne rynki i sektory;

- wstepna analiza rynku

- oszacowane niezbednych zasobow

- wskazane bariery i wymagania dla komercjalizacji
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- wsparcie CTT i wynalazcy w ustaleniu warunkow wspotpracy z innymi
podmiotami

w tym: warunkow umowy licencyjnej, umowy o wykorzystaniu wynalazku
w dalszych pracach badawczo rozwojowych innych podmiotow, umowy
0 zastosowaniu i wykorzystaniu komercyjnym i niekomercyjnym wynikéw
badan 1 wilasnosci intelektualnej uzyskanych w badaniach innych
podmiotow, ale z wykorzystaniem wynalazku firmy.................. oraz
umowy inwestycyjnej;

I1. Zasady wspélpracy
§2

1. CTT zobowiazuje si¢ do wyszukiwania 1 przedstawiania
........................ nowych mozliwosci dla transferu technologii na
rynki krajowe i zagraniczne.

2. i zobowigzuje si¢ do przedstawienia_w ciggu 30 dni (od
przedtozenia przez CTT informacji o nowych mozliwosciach dla
transferu technologii) swojej opinii na piSmie na temat danej propozycji
z uwzglednieniem planowanych dalszych dziatan.

3. Zakres dalszych prac nad projektami bedzie ustalany dla kazdego
projektu z osobna o ile ................... uzna takowe za konieczne.
Zasady dalszej pracy nad projektami beda kazdorazowo ustalane
z upowaznionym przedstawicielem CTT do realizacji danego projektu.

4. Dla kazdego z przedstawianych Projektow Strony beda kazdorazowo
podpisywaty umowg o zachowaniu poufnosci, ktorej przyktadowy wzor

stanowi Zalacznik nr ..... do niniejszej Umowy

5. W przypadku wyrazenia przez ..................... pozytywnej opinii
o nowym rynku dla transferu technologii CTT, zobowiazuje si¢ do
ZapeWwnienia ....................... prawa udziatu spotki w realizacji
Projektu.

6. Wynagrodzenie na rzecz CTT ..............coeeel. dla danego
Projektu lub planowanej ustugi na rzecz

.............................. ustalone bedzie kazdorazowo na podstawie
odrebnej umowy zawartej migdzy stronami.

7. Inz. Henryka Wigckowskiego jako tworca wynalazku i wlasciciel
.................................... ma prawo poszukiwac¢ samodzielnie firm,
przedsiebiorstw, organizacji i innych instytucji celem nawigzania
wspolpracy 1 podpisywania z nimi stosownych uméw licencyjnych lub
kooperacyjnych bez udziatu CTT.
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8.

Wrtasciciel wynalazku zobowigzany jest do poinformowania CTT
UL o nawigzanej wspotpracy w ciagu 7 dni, w celu nie podejmowania
dalszych dziatan przez CTT.

W przypadku niepoinformowania CTT o nawigzanej wspotpracy w
ciaggu 7 dni i podjecia przez CTT prac zwigzanych z przygotowaniem
propozycji wspolpracy przy komercjalizacji wynalazku oraz mozliwosci
zawarcia umow licencyjnych lub kooperacyjnych,
.................... zaplaci CTT =za utracone korzysci kwote 5000 zt netto
+VAT (trzy pig¢ tysiecy ztotych +VAT)

I11 Realizacja Umowy
§3

CTT posiada juz w swojej bazie danych, partneréw biznesowych (tak
krajowych jak i zagranicznych), ktérych moze zarekomendowac do
nawigzania wspotpracy z firmy ...............coo Planowane
jest tez systematyczne dalsze poszukiwanie nowych kontaktow
z wszelkiego rodzajami podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi
wdrozeniem nowych technologii lub wynalazkow..

W celu pozyskiwania kolejnych projektow CTT i .............. moga
podejmowac wspdlne dziatania Strony kazdorazowo beda ustalaty plan
dziatan oraz podzial zobowiazan.

CTT zezwala .........c.cooevviiiinnin.n. na zamieszczenie swojego logo
na wszelkich materiatach stuzacych realizacji zadan objetych Umowa
po uzyskaniu kazdorazowo pisemnej zgody w tym zakresie.

...................... zezwala CTT na uzycie swego znaku graficznego
(w postaci zastrzezonego logo firmy) w zakresie niezbgdnym do
realizacji zadan bedacych przedmiotem niniejszej Umowy. Uzycie logo
..................... kazdorazowo wymaga uzyskania pisemnej zgody
.............................. w danym Projekcje lub innym temacie (np.
wystawy, gieldy, festiwale itp.).

Dla realizacji celow ninigjszej UMOWY ...........c.ovevnnn. na prosbe
CTT bedzie przekazywato wilasne materialy promocyjne celem ich
upowszechnienia w zglaszajacych projektach oraz celu reklamy
wynalazku wsrod potencjalnych partneréw biznesowych.
....................... zobowiazuje si¢ do informowania CTT o potrzebach
przedsigbiorstva w zakresie wdrozen innych projektdow mogacych,
W oOpINiL i , by¢ przedmiotem transferu
technologii, prac badawczych lub rozwojowych.
.................................... zapewnia, ze posiada prawa do
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wykorzystania wlasnosci intelektualnej przekazywanej do transferu
przy pomocy Uniwersytetu ..................c........ za posrednictwem
Centrum Transferu Technologii.

IV Postanowienia koncowe

1.

§4

Partnerzy zobowigzuja si¢ do S$cistej wspoOlpracy w zwiagzku
z realizacjg zadan okreslonych niniejsza Umowg w okresie jednego
roku od daty jej podpisania.

W przypadkach uzasadnionych, zaréwno ......................... jak
i CTT majag prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej Umowy,
powiadamiajgc o tym  pisemnie drugg strong Umowy
z czternastodniowym okresem wypowiedzenia.

Pomimo rozwigzania niniejszej Umowy
.................................. zobowigzane jest do wypelnienia swoich
zobowigzan dotyczacych wynagrodzenia wobec CTT w chwili, gdy
takie zobowigzanie powstanie zgodnie z zapisami § 2 Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze dotoza wszelkich staran, aby
wszelkie spory powstale przy realizacji niniejszej Umowy byly
rozwigzywane polubownie. Spory nierozstrzygniete polubownie, Strony
poddaja pod rozstrzygnigcie Sadu Polubownego przy Krajowej Izbie
Gospodarczej, wedtug regulaminu tego sadu obowigzujacego w dniu
whniesienia zastrzezen.

Strony zgodnie ustalajg, ze wszelkie prawa i zobowigzania wynikajace
z niniejszej Umowy dla CTT, mogg zosta¢ przeniesione przez
Uniwersytet  ....cooevveiviiniinnannnn.. na  podmiot  powigzany
z Uniwersytetem todzkim, ktorego przedmiot dziatalnosci bedzie
zbiezny z zakresem niniejszej Umowy, tylko za pisemna zgoda

§5

Strony uzgadniaja nastepujace adresy do dorgczen:

a) zestrony CTT

b)  ze strony:
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§6
Umowg sporzadzono i podpisano w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach
po jednym dla kazdego Partnera.

Centrum Transferu Technologii
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Zalacznik nr 2
UMOWA LICENCYJNA

Zawartaw dniu .... w ........

migdzy ..o W oeveeeeeeeeienn , reprezentowanym przez ..............
zwanym dalej Licencjodawcg.................... a

................. W ...... reprezentowanym/-g przez ......... zwanym/-g dalej
Licencjobiorca

§1

1. Licencjodawca o$wiadcza, ze posiada patent na wynalazek ...,
zarejestrowany w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski pod
ZNAKIBIM ..ot
2. Licencjodawca o$wiadcza, ze opisany patent nie jest obcigzony prawami
0s0b trzecich, a ponadto jest uprawniony do korzystania z patentu w sposéob
okreslony w niniejszej umowie.

§2
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na uzywanie patentu do
przygotowania 1 realizacji projektu ........ccciiiiinene (nazwa), ktorego

celem jest opracowanie . e s

2. Licencja ma charakter mewyiqczny

3. Licencja zostaje udzielona na czas 0znaczony do dnia .......eeneeneenneens
4. Po uplywie terminu wskazanego w ust. 3 umowa moze by¢ przedtuzona
za zgoda stron na kolejny okres do dnia .......cccoereereeneerseeneenens

5. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.

§3

1. Wynagrodzenie z tytulu niniejszej umowy wyniesie ... i bedzie ptatne
do.. :

2. LlcenCJodawca ma prawo do wszelkich informacji koniecznych do
ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia.

3. W wypadku nieuregulowania optaty Licencjodawca wezwie
Licencjobiorce do zaptaty, wyznaczajac mu dodatkowy 14-dniowy termin.
Jesli termin ten uptynie, Licencjodawca moze odstapi¢ od umowy.

§4

Licencjobiorca ma obowigzek powiadomienia Licencjodawca o wszelkich
naruszeniach praw patentu, w tym o wykorzystywaniu go przez osoby
trzecie. W wypadku wykorzystywania patentu przez osoby trzecie
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Licencjodawca moze upowazni¢ Licencjobiorce do samodzielnego
dochodzenia wszelkich praw, w tym odszkodowania, od naruszajacego.

§5

Licencjodawca ma prawo do bezptatnego korzystania i wykorzystania
gospodarczego z wszelkich informacji i know-how uzyskanych przez
Licencjobiorce w wyniku realizacji projektu (nazwa).

§6

1. Licencjodawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w wypadku:

e nieprzystapienia przez Licencjobiorce nie przystapienia do realizacji
projektu wykorzystywania wynalazku w terminie ............... od
dnia zawarcia umowy,

e wykorzystywania  wynalazku sprzecznie  z interesami
Licencjodawcy,

e nieudzielenia informacji koniecznych do wustalenia optaty
patentowej.

2. Licencjobiorca ma prawo odstgpi¢ od umowy w wypadku nie podjgcia
dziatan zwigzanych z realizacjg projektu ....(nazwa) w terminie ... od dnia
zawarcia umowy.

Podpis Licencjobiorcy Podpis osoby upowaznionej przez
Uniwersytet
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Zalacznik nr 3
UMOWA O WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH

Zawartawdniu ...................... L

MICAZY ettt e zwanym dalej
Wynalazca
B ittt zwanym  dalej
Wykonawca.

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce prac badawczych
... (zakres prac badawczych) w ramach projektu ........ (nazwa) przy
wykorzystaniu patentu nr........ , ktorego wlascicielem jest...............
w okresie ...........

§2

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ nieodptatnie Wynalazcy wszelkie
informacje, know-how, i wyniki badan uzyskane w wyniku realizacji
projektu wynikajacych z niniejszej umowy, a takze kopie materiatow
technicznych i dokumentacje z nimi zwigzane umozliwiajace mu
komercjalizacj¢ jego wynalazku chronionego patentemnr......
§3
Strony zgadzaja si¢, ze prawo do dobr niematerialnych uzyskanych
w wykonaniu ninigjszej umowy przystuguje Wykonawca. Wynalazca
uzyskuje nieodptatne, wylaczne/niewylaczne prawo do korzystania z tego
dobra.
§4
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazywac wszelkie dane oraz informacje
niezbedne do komercjalizacji jego patentu uzyskane w wyniku realizacji
przez Wykonawce projektu ....... (nazwa) oraz wspolpracowac
z Wynalazcg w tym zakresie.
§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ nieupublicznia¢ wynikow badan w postaci
publikacji, prezentacji itp., a takze powstrzymac si¢ od wszelkich innych
dziataf, ktore moglyby stanowi¢ przeszkode w komercjalizacji patentu
nr....... przez Wynalazcg.
2. W przypadku gdy Wynalazca w ciggu 2 lat od zakonczenia projektu
....... nie przystapi do komercjalizacji dobra przy wykorzystaniu
informacji i know-how przekazanych przez Wykonawce ani nie ztozy
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pisemnego o$§wiadczenia, ze chce komercjalizowaé dobro i wyniki badan
oraz stanowig one informacj¢ poufng, Wykonawca odzyskuje prawo
publikacji wynikow badan uzyskanych w wyniku realizacji obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.
§6
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieujawniania osobom trzecim poufnych
informacji przekazanych przez Wynalazce. Za poufne uwaza si¢ te
informacje, ktore zostaly odpowiednio oznaczone przez Wynalazcg.
§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystania poufnych informacji,
probek, materialdow inkorporujacych dobro niematerialne itp., ktorych
wiascicielem jest Wynalazca, tylko na uzytek realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie przekazywaé osobom trzecim wyzej
wymienionych informacji i materiatow.
§8
Wykonawca ma prawo wykorzystywania informacji i wynikow badan
uzyskanych podczas realizacji niniejszej umowy w celu prowadzenia
dalszych badan naukowych o charakterze niekomercyjnym.
§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ wymienia¢ Wynalazce jako tworce wynalazku
w kazdej publikacji wymieniajacej wyniki badan uzyskanych w wykonaniu
obowiazkéw wynikajacych w niniejszej umowy.

Podpis Uniwersytetu Podpis Wykonawcy
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Zalacznik nr 4
) LIST INTENCYJNY
O WSPOLPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

zawarty w dniu ................ r.

pomiedzy:

reprezentowanym przez:
Preambula
Uniwersytet............coovvnennn... , Wydziat .................... oraz
...................... Sp. z o0.0. uznajac obustronne korzy$ci w zakresie

prowadzenia wspolnych projektow naukowo-badawczych w celu dalszego
poglebienia kontaktéw pomiedzy uczelniag a przemystem, postanawiajg
podpisac niniejsze Porozumienie.

Dziedziny wspolpracy, bedace przedmiotem obustronnych
uzgodnien bgdg obejmowaty program zaproponowany przez jedng ze stron,
ktory bedzie uznany za pozadany i wykonalny przez obie strony oraz
przyczyni si¢ do rozwoju nowych technologii i wspotpracy pomigdzy nauka
a przemystem.

Obie strony niniejszego Porozumienia podejmg kroki, by wspierac
projekty badawcze 1 inne inicjatywy obejmujgce rdéznorodne formy
wspoltpracy, takie jak m.in. wspolne projekty naukowo-badawcze, wsparcie
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rozwoju nowych produktow i technologii, transfer wiedzy z uczelni do
przemystu oraz komercjalizacj¢ wynikow badan i patentow powstalych na
Wydziale Chemii Uniwersytetu L.odzkiego.

§ 1.

Zakres wspolpracy

1. Strony postanawiaja, ze wspOlpraca bedzie realizowana
w dziedzinie m in. wspolnych projektow naukowo-badawczych,
badawczo-rozwojowych i transferu nauki i technologii do
przemystu.

2. Szczegdtowy zakres prac badawczych dla kazdej z tych dziedzin
zostanie okreslony w odrebnych umowach.

3. Zakres planowanej wspoltpracy nie jest ograniczony. Kazdy nowo
podjety i zatwierdzony wspolnie projekt moze by¢ tez dotagczony do
Porozumienia na mocy odrgbnej, szczegdtowej umowy.

§ 2.

Finansowanie wspoélpracy

1. Strony Porozumienia dotoza wszelkich staraf, by wesprze¢ rozwoj
owocnej wspolpracy. Przedmiot i zakres wspotpracy beda zalezaty
od $rodkow finansowych, pozyskanych przez kazda ze stron.

2. Finansowanie konkretnych projektow zostanie przedstawione
w umowach szczegbétowych, harmonogramie lub zleceniach na
wykonaniu prac badawczo-rozwojowych.

§ 3.

Koordynacja porozumienia i korespondencja

1. Ze strony Uniwersytetu ..................... za koordynacjg
porozumienia bedzie odpowiedzialne Centrum  Transferu
Technologii. Wszelka  korespondencja  Bedzie  kierowana
elektronicznie na adres email:



Adres korespondencyjny zostat ustalony

§ 4.
Postanowienia koncowe

Niniejsze Porozumienie wejdzie w zycie z dniem jego podpisania
1 bedzie obowigzywal przez pie¢ lat. Porozumienie zostanie
przedtuzone automatycznie na kolejne pie¢ lat, chyba ze ktoras ze
stron wypowie Porozumienie na pi$mie, jednak nie p6zniej niz na
miesiac przed uplywem daty wygasnigcia Porozumienia.
Rozwigzanie Porozumienia moze by¢ dokonane przez kazda ze
stron z miesigcznym wypowiedzeniem przedstawionym na pismie.
Kazda ze stron Porozumienia wyznaczy osobe odpowiedzialng za
negocjacje i wdrozenie dziatan ustalonych przez strony.
Jakiekolwiek zmiany w postanowieniach Porozumienia mogg by¢
dokonane wylacznie w formie pisemnych aneksow, podpisanych
przez obie strony.

Niniejsze Porozumienie zostaje podpisane w trzech egzemplarzach,
odpowiednio dwa dla Jednostek Uniwersytetu Lodzkiego i jeden
egzemplarz dla AMII Sp. z o.0.

Ze strony spotki Ze stronu uniwersytetu
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Zalacznik nr 4 )
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

zawarta w dniu ............... 2014w oo, pomigdzy:
.......... " spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba
Ve e e e s
.................... , wpisang do rejestru przedsi¢biorcow prowadzonego przez
Sad REJONOWY ....uieii e
........................... pod numerem KRS: .........NIP: .........., REGON:
......... , zwang dalej ,,Spotka”,

reprezentowang przez:

a

....................... , legitymujaca si¢ Dowodem Osobistym o Nr (seria i
NUMEN) ...t ,wydanym

PIZEZ. ettt e :
zwang dalej ,,.....oovveiiiiiii ”

a tacznie zwanymi dalej ,,Stronami” lub kazda z osobna ,,Strona”,

Zwazywszy, ze Strony wyrazajg zainteresowanie podjeciem realizacji ww.
zadan na podstawie odrgbnej umowy/uméw, a ustalenie szczegotow
ewentualnej wspotpracy, w szczegolnosci technicznych i technologicznych
mozliwosci wykonania przedmiotowych zadan oraz ich odptatnosci,
wymaga przekazania poufnych danych 1 dokumentacji dotyczacych
Projektu (dalej: ,,Informacije Poufne™);

Strony postanowily, co nast¢puje:

1. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ traktowac jako poufne i utrzymywac
w S$cistej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne drugiej Strony, co
najmniej w takim samym zakresie, w jakim jest to stosowane do
ochrony jej wlasnych informacji o charakterze poufnym.

2. Informacje Poufne stanowig wszystkie techniczne, technologiczne,
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organizacyjne, prawne, naukowe i administracyjne informacje
dotyczace Projektu oraz inne informacje o charakterze tajemnicy
przedsiebiorstwa, przekazywane pomiedzy Stronami, zard6wno ustnie,
jak 1 pisemnie, w tym droga elektroniczna, nie wylaczajac rysunkow,
fotografii, nagran, plikow bez wzgledu na ich format i zapisanych na
dowolnych nosnikach elektronicznych. Informacje Poufne dotycza
w szczegblnosci danych produktu, wynikow badan znajdujacych sie
lub majacych si¢ znalez¢ w ofercie Strony ujawniajacej Informacje
Poufne lub tez jego kontrahenta bedacego finalnym odbiorcg ustugi,
dane dotyczace jej dostawcow, producentéw, planéw marketingowych,
strategii i planow rozwojowych, patentow, licencji i innych praw
wlasnosci intelektualnej, know-how, tajemnice handlowe, specyfikacje
produktéw, dane produkcyjne, procedury, analizy, sktady, dane
technologiczne i techniczne, uzywane preparaty, sprzet i narzedzia,
probki oraz wszelkie informacje, ktore ze wzgledu na swoja nature sa
lub moga by¢ traktowane przez Stron¢ ujawniajaca jako Informacje
Poufne. Informacje Poufne obejmuja réwniez postanowienia niniejszej
umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ nie uzywac dla wtasnych korzysci lub
korzysci innych 0sob lub podmiotéw zadnych Informacji Poufnych bez
wczesniejszej pisemnej zgody drugiej Strony. Informacje Poufne moga
by¢ wykorzystywane przez Stron¢ otrzymujaca jedynie w zakresie
wynikajacym z celu niniejszej umowy.

Strona otrzymujaca zobowiazuje si¢ do dolozenia najwyzszej
staranno$ci w zabezpieczeniu przekazanych jej przez drugg Strone
Informacji Poufnych oraz do zastosowania, co najmniej takich samych
srodkoéw ostroznosci i takich samych §rodkow zabezpieczajacych, jak
te stosowane przez Strong¢ ujawniajacg Informacje Poufne.
Zobowigzanie do zachowania poufnosci Informacji Poufnych nie
dotyczy informacji, ktére:

a) Dbyly znane Stronie otrzymujacej wczesniej, przed otrzymaniem
ich od drugiej Strony, przy czym Strona otrzymujaca Informacje
Poufne zobowigzana jest okolicznos¢ ta wykazac;

b) byly ogélnie znane i ogodlnie dostgpne przed otrzymaniem ich
przez Strong otrzymujacg Informacje Poufne;

c) zostaly podane do publicznej wiadomo$ci lub w inny sposob
udostepnione bez udziatu i nie z powodu ujawnienia ich przez
Strong otrzymujacg Informacje Poufne;
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d) byly ujawnione na wezwanie sadu lub innego organu
panstwowego i zostaly ujawnione wytacznie tym podmiotom
e) niezalezne zostaly uzyskanie poprzez odkrycie swojego
pracownika, ktory nie miat dostgpu do poufnej informacji
ujawniajacego i odbiorca moze ten fakt udowodnic.
Strony rozumiejg i zgadzajg si¢, ze pewne Informacje Poufne beda
musiaty, celem nalezytego wykonania ewentualnych przysztych umow
na realizacj¢ prac, by¢ ujawnione podmiotom trzecim, ale tylko
i wylacznie podmiotom zobowigzanym do zachowania poufnosci
i w zakresie koniecznym do realizacji prac. Strona otrzymujaca
Informacje Poufne, przed ujawnieniem tych informacji ww.
podmiotom, obowigzana jest poinformowac je o poufnym charakterze
rzeczonych informacji oraz zobowigza¢ do utrzymywania ich
poufnosci. W przypadku niedopelnienia powyzszego zobowigzania
Strona otrzymujaca Informacje Poufne jest odpowiedzialna za
ewentualne szkody wyrzadzone drugiej Stronie w zwigzku
z ujawnieniem Informacji Poufnych przez podmioty, o ktorych mowa
w zdaniu 1.
Kazda ze Stron jest zobowigzana ograniczy¢ dostep do Informacji
Poufnych tylko do tych pracownikéw i wspolpracownikéw, ktorzy sa
bezposrednio zaangazowani w realizacje wspotpracy pomigdzy
Stronami. Strona otrzymujgca Informacje Poufne, przed ujawnieniem
tych informacji pracownikom lub wspotpracownikom, obowigzana jest
poinformowa¢ ich o poufnym charakterze rzeczonych informacji oraz
zobowigza¢ do zachowania ich poufnoséci. Strona otrzymujaca
Informacje Poufne ponosi bezposrednig odpowiedzialno$¢ za szkode
wyrzadzong drugiej Stronie na skutek ujawnienia Informacji Poufnych
przez ww. pracownikow lub wspotpracownikow.
Informacje Poufne s3 i pozostana wylaczna wlasnoscig Strony
ujawniajacej te informacje. Strona otrzymujaca Informacje Poufne
oswiadcza, ze zadne z postanowien niniejszej umowy nie begda
interpretowane jako przyznanie jej jakichkolwiek praw majatkowych,
na podstawie licencji lub w inny sposob, do jakichkolwiek Informacji
Poufnych drugiej Strony, lub do jakiegokolwiek wynalazku, patentu,
prawa autorskiego, lub innego prawa wiasnosci intelektualnej, ktore
przystuguja wylacznie Stronie ujawniajacej Informacje Poufne.
Zobowigzania do zachowania poufnosci i nie uzywania Informacji
Poufnych beda obowigzywaly przez okres 5 lat od daty podpisania

175



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

niniejszej umowy lub do momentu, gdy Strony podpisza inne pisemne
porozumienie, ktore bedzie zawierato inne uzgodnienia.

Niniejsza umowa nie zobowigzuje Stron do zawarcia jakichkolwiek
dalszych umow.

Kazda ze Stron zgadza si¢, ze na pisemne zadanie drugiej Strony,
zwroOci, zniszczy lub w inny sposob zadysponuje wszystkimi
materiatami zawierajacymi Informacje Poufne, zgodnie z Zgdaniem
wskazanym w pi$mie, z zachowaniem prawa do pozostawienia jednej
kopii dla celow prawnych.

W przypadku, gdy Strona otrzymujaca Informacje Poufne jest
wezwana przez sad lub inny organ panstwowy do ujawnienia takich
informacji, Strona ta powiadomi natychmiast o tym druga Stron¢ na
pismie tak, aby umozliwi¢ zapewnienie ochrony jej Informacji
Poufnych.

W przypadku podjecia przez Strone otrzymujaca Informacje Poufne
podejrzenia, ze jakakolwiek osoba trzecia weszta w nieuprawnione
posiadanie pozostajacych w jej dyspozycji Informacji Poufnych drugiej
Strony, zobowigzana jest do natychmiastowego powiadomienia o tym
fakcie Strony ujawniajacej Informacje Poufne oraz do podjecia
wszelkich niezbednych czynnos$ci zabezpieczajacych.

W razie niewaznosci niektorych postanowien niniejszej umowy
pozostate postanowienia pozostaja w mocy, a niewazne postanowienia
Strony zobowigzuja si¢ zastgpi¢ innymi, waznymi postanowieniami,
ktorych tres¢ nie jest z gory okreslona i zostanie przez Strony ustalona
w drodze podjetych rokowan, tak aby mozliwie jak najwierniej
oddawatly wole Stron wskazang w postanowieniach niewaznych.
W razie braku mozliwo$ci podjg¢cia przez Strony rokowan, a takze
w sytuacji ich bezskuteczno$ci, wazne postanowienia niniejszej umowy
pozostaja w mocy, a w zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajda
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy begda
rozstrzygane przed sadem powszechnym wihasciwym miejscowo dla
siedziby strony pozwane;j.

Niniejsza umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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Zalacznik nr 5
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540
ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW

z dnia 15 maja 2008 r.

+, f lazkd

‘W sprawie dnkonywama

duktéw | ych i produktéw ochrony roslin,

', Pr

wzoréw uzytkowych, wzorow przemvslnwych znakow towarowveh oznaczen gengraﬂczn\{ch i topografii

uktadéw h oraz prc

Na podstawie art. 241" ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemysiowei
(Dz. U.z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pozn. zm.?) zarzg-
dza sig, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla szczegdtowe warunki
techniczne dokonywania zgtoszen wynalazkéw, pro-
duktow leczniczych i produktow ochrony roslin, wzo-
réw uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakéw to-
warowych, oznaczen geograficznych i topografii ukia-
dow scalonych w postaci elektronicznej oraz prowa-
dzenia korespondencji w postaci elektronicznej
w sprawie uzyskania i utrzymywania ich ochrony.

§ 2. llekra¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) Urzedzie Patentowym — rozumie sig przez to
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zglaszajgcym — rozumie sig przez to osobe, ktdra
w imieniu wiasnym dokonata zgioszenia wynalaz-
ku, produktu leczniczego i produktu ochrony ros-
lin, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego,
znaku towarowego, oznaczenia geograficznego
albo topografii uktadu scalonego w Urzedzie Pa-
tentowym;

3) formacie oryginalnym — rozumie sig przez to do-
kument w takim formacie pliku, w jakim zostat on
pierwotnie utworzony.

§ 3. 1. Zgtoszen, o ktérych mowa w § 1, nalezy do-
konaé na formularzu udostgpnianym w Biuletynie In-
formacji Publicznej na stronie Urzedu Patentowego
WWW,

2. Zglaszajacy moze zalaczyé do formularza, o kté-
rym mowa w ust. 1, inne materiaty w postaci elektro-
nicznej.

" Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 14 stycznia 2008 r. pod numerem
2008/0017/PL, zgodnie z & 4 rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajaca procedure udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepiséw technicznych
{Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z p6in. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 20, str. 337, z p6in.
zm.).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958.

b

179

kor

P wp i elektronicznej"

§ 4. 1. Zgloszenie w postaci elektronicznej wraz
z materiatami, o ktorych mowa w § 3 ust. 2, oraz kore-
spondencja, zwane dalej ,dokumentami”, powinny
byé przygotowane przy uiyciu oprogramowania
i w formatach uzywanych przez Urzad Patentowy.

2. Przygotowanie dokumentdw przy uzyciu innego
od uzywanego przez Urzad Patentowy oprogramowa-
nia wymaga wczesniejszej akceptacji Urzgdu Patento-
wego.

3. Wykazy sekwencji nukleotydéw i aminokwaséw
stanowigce czesc zgtoszenia w postaci elektronicznej
powinny byé zgodne z norma Swiatowe] Organizacji
Wiasnosci Intelektualnej ST. 25.

4. Dokumentacja techniczna zwigzana ze zgtosze-
niem moze by¢ zataczona w oryginalnym formacie,
pod warunkiem ze format ten jest jednym z zaakcepto-
wanych wezesniej przez Urzad Patentowy.

§ 5. 1. Dokumenty na informatycznym nosniku da-
nych powinny by¢ przygotowane z wykorzystaniem
oprogramowania uzywanego przez Urzad Patentowy
i moga by¢ sktadane w Urzedzie Patentowym w godzi-
nach pracy Urzedu.

2. Informatyczny nosnik danych, o ktérym mowa
w ust. 1, powinien umozliwiaé¢ zapisanie urzgdowego
poswiadczenia odbioru.

3. Do dokumentdéw ztozonych w sposéb okreslony
w ust. 1 powinien byé dofaczony dokument w postaci
papierowej, identyfikujacy zgtaszajacego lub jego pet-
nomocnika, wskazujgcy adres do korespondencji oraz
sposdb prowadzenia dalszej korespondenciji w sprawie.

§ 6. Dokumenty powinny byé skompresowane
z wykorzystaniem oprogramowania uZzywanego przez
Urzad Patentowy.

§ 7. W przypadku gdy dekumenty w postaci elek-
tronicznej wymagaja podpisu, musza zosta¢ opatrzo-
ne bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfi-
katu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r.
o podpisie elektronicznym {(Dz. U. Nr 130, poz. 1450,
2 pozn. 2m.3),

§ 8. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Prezes Rady Ministrow: w z. G. Schetyna

3 Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 64, poz. 566 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.
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998
ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW

z dnia 8 lipca 2002 r.

w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen znakéow towarowych.

MNa podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U.
7 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676,
MNr 108, poz. 945 i Nr 113, poz. 983) zarzadza sig, co na-
stopuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§ 1. Rozporzgdzenie okresla:

1) szczegotows wymogi dotyczgce zgloszenia znaku
towarowego,

2) szczegiotowy zakres i tryb rozpatrywania zgtoszen.

§ 2. llekrod w rozporzgdzeniu jest mowa o

1) ustawie — rozumie sig przez to ustaweg z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemysto-
wj,

2) Urzgdzie Patentowym — rozumie sig przez to Urzad
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

3) zglaszajgcym — rozumie sig przez to osobe, ktdra
w imieniu wiasnym dokonata zgtoszenia znaku to-
warowego w Urzedzie Patentowym,

4} Porozumieniu nicejskim — rozumie sig przez to Po-
rozumienie dotyczgce migdzynarodowaj klasyfika-
cji towardw i ustug dla celdw rejestracji znakow,
podpisane w Nicei w dniu 15 czerwea 1957 r., zre-
widowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967
iw Genewie dnia 12 maja 1977 r. oraz poprawicna
dnia 28 wrzasnia 1979 r. (Wiadomosci Urzedu Pa-
tentowego z 1997 r. Nr 5, poz. 110},

5} Porozumieniu wiedanskim — rozumie sig przez to

Porozumienie ustanawiajace migdzynarodows kla-

syfikacje elemantdow graficznych znakow, sporzg-

dzone w Wiedniu w dniu 12 czerwca 1973 r. i popra-
wione dnia 1 pazdziernika 1985 r. (Wiadomosci

Urzedu Patentowego z 1997 . Nr 4, poz. 84),

Porozumieniu madryckim — rozumie sig przez to

Porozumienie madryckie o migdzynarodowej reje-

stracji znakow z dnia 14 kwistnia 1897 r., zrewido-

wane w Brukseli dnia 14 grudnia 1200 r, w Wa-
szyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia

B listopada 1925 r, w Londynie dnia 2 czerwca

1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztok-

holmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia

2 paidziernika 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116,

poz. 514),

7) Protokole do Porozumienia madryckiego — rozu-
mie sig przez to Protokdt do Porozumienia madryc-
kiege dotyczgcego migdzynarodowej rejestracii
znakow, przyjety w Madrycie dnia 27 czerwca
1989 r. (Wiadomosci Urzedu  Patentowego
z 1997 r. Nr 2, poz. 52},

8} zgtoszeniu migdzynarcdowym — rozumie sig przez
to zgtoszenie o rejestracje migdzynarodows doko-
nane w Biurze Migdzynarodowym za posrednic-
tweam Urzedu Patentoweago na podstawie Porozu-
mienia madryckiego lub Protokofu do Porozumie-
nia madryckiego,

9} rejestracji migdzynarodowej — rozumie sig przez to
rajestracje znaku towarowego wywierajacy skutek
na obszarze Rzeczypospolite] Polskiej, dokonang
przez Biuro Migdzynarodowe na podstawie Poro-
zumienia madryckiegoe lub Protokotu do Porozu-
mienia madryckiego,

10) Biurze Migdzynarodowym — rozumie sig przez to
Biuro Migdzynarodowe Swiatowa] Organizacji
Whasnosci Intelektualnaj.

§ 3. Przepisy rozporzgdzenia dotyczgce znakow to-
warowych stosuje sig odpowiednio do wspalnych zna-
kdw towarowych i wspdlnych znakdw towarowych
gwarancyjnych.

Rozdziat 2

Zgfoszenie znaku towarowego

§ 4. 1. Zgtoszonie znaku towarowego, o ktorym mo-
wa w art. 138 ustawy, zawiera w szczegolnosci:

1} podanie,

2} dowdd pierwszenstwa, jezeli zgtaszajgey ubiega sie
o0 przyznanie mu uprzedniego pisnwszenstwa,

3} oswiadczenia zgtaszajacego o podstawie do korzy-
stania z uprzedniego pierwszenstwa, jeieli dowod
pierwszanstwa nie opiewa na zglaszajacego,

4} pigc fotografii lub odbitek znaku towarowego
przedstawionego lub wyrazonego chocby w czgsci
w postaci rysunku lub rysunkdw albo kompozycji
kolorystyczne],

5} dwie fotografie lub odbitki dodatkowo w kolorze
czarno-biatym, w przypadkach znakdw towaro-
wych barwnych,

&) dwa egzemplarze tasmy magnetofenowej zawiera-
jace] nagranie diwigku, w przypadku zgfoszenia
znaku towarowego diwigkowego,

T} dokumant stwierdzajgcy uprawnianie do uiywania
niektdrych oznaczen w znaku towarowym, w przy-
padkach okraslonych wart. 131 ust. 2 pkt 2—4 usta-
WY,

“*=-gulamin znaku, jefeli zglaszajgcy ubiega sie
udzielanie prawa ochronnego na wspalny znak
wWarowy, wspolny znak towarowy gwarancyjny

alboe o udzielenie wspolnego prawa ochronne-
go,
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9) petnomocnictwo, jezeli zgtaszajgcy dziata przez pet-
nomaocnika.

2. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, na-
laZy zloiyc wraz z dowodem pierwszenstwa wterminia
okreslonym w art. 139 ustawy.

3. Za rysunki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4, uwa-
Za sig rowniei litery, cyfry i napisy przedstawione
w szczegolne] formie graficzne] lub w kolorach, a takis
znaki zawierajgce litery innego alfabetu niz tacinski lub
cyfry i liczby inne niz arabskie lub rzymskie.

4, Do petnomocnictwa skfadanegoe w  formia
oswiadczenia, w przypadkach okreslonych w art. 239
ustawy, naleiy dofaczyc kopie upowainienia, o ktdrym
mowa w tym artykula.

§ b, 1. Podanie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
zawiera w szczegdlnosci:

1) nazwisko i imig lub nazwe zgtaszajacego oraz jago
adres,

2 nazwisko i imig oraz adres petnomocnika, jedeli
zgtaszajacy dziata przez petnomocnika,

3y wniosek o udzielenie prawa ochronnege na znak to-
warowy, wspdlny znak towarowy badi wspolny
znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenia
wspdlnago prawa ochronnego na znak towarowy,

4) okreslanie znaku towarowega,

Bl wskazanie towarow, dla ktorych znak towarowy jest
przeznaczony,

6} podpis zglaszajgcego lub petnomocnika, jeieli zgta-
szajgcy dziala przez petnomocnika.

2. Jeieli zgtoszenie jest dokonywane w imieniu
Skarbu Panistwa przez organ administracji rzgdowej al-
bo panstwows jednostke organizacyjng nieposiadajg-
cg osobowosci prawnej, jako zgtaszajgcego, o ktdrym
mowa w ust. 1 pkt 1, nalezy podad nazwe tego organu
lub jednostki; jeieli osoba podpisujaca podanie za
zgtaszajacego nie jest wyznaczonym petnomocnikiem,
podaje zajmowana stanowisko stuzbows.

3. Podanie, o kidrym mowa w ust. 1, zawiera row-

niez:

1} oéwiadczenie zglaszajgcego, #e chce skorzystac
Z uprzedniego pierwszanstwa, jeieli ubiega sig
o przyznanie tego pierwszenstwa, wskazujgce co
najmniej data i kraj dokonania pierwszego zgltosze-
nia lub mazwe, miejsce i kraj wystawy oraz datg
wystawienia towaru oznaczonego znakiem towa-
rowymm na wystawie,

2} wskazanie osoby upowainionej do odbioru kore-
spondencji, jezeli jest kilku zgtaszajacych i nie dzia-
taja przez wspalnego petnomocnika,

3) spis zafgczonych dokumentdw.

§ 6. 1. Okreglenie znaku towarowego, o kidrym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, polega na jego przedstawie-
niu lub wyraieniu w podaniu w sposdb graficzny,
a w razie potrzeby takie na okresleniu jego rodzaju
oraz opisaniu.

2. W zaleinosci od rodzaju znaku towarowego
przedstawia sig go lub wyraza w nastgpujacy spo-
sob:

11 jezeli znak towarowy jest litera, cyfra, napisem, ry-
sunkiem lub kompozycja kolorystyczng, nalezy go
w tej postaci zamiescic w podaniu,

2} jezeli znak towarowy skiada sig z kilku edrgbnych
czesci przeznaczonyeh do facznego uiywania (ety-
kieta, kontratykieta, krawatka), nalazy przedstawic
te czesci obok siebie, w sposob cdpowiadajacy ich
rzecrywistemu rozmieszczeniu na towarze,

3} jezali znak towarowy ma forme przestrzenng, nale-
iy go wyrazic w postaci rysunku obrazujacago je-
go ogalny wyglad badz kilku rysunkdw obok siebie
— gdy jego cechy wyrdzniajges znajdujg sie na roz-
nych ptaszczyznach,

41 jeteli znak towarowy, w szczegolnosci melodia, nie
nadaje sig do bezposredniego graficznego zobra-
zowania, naleZy go wyrazié w poedaniu posrednio
przez zapis graficzny, pozwalajacy na jego odtwao-
rzenie inuty, litery obrazujace dawigki antykutowa-
nal.

3. Zmaki towarowe barwne przedstawia sig w kolo-
rach, z podaniem wykazu uzytych kolorow, okreslajgc,
w razie potrzeby, ich szczegdfowe parametry (odcie-
nie) oraz wskazujac, ktorych elamantdw znaku towaro-
wego dotycza te kolory.

4, W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1, na-
leiy zamiescic opis znaku towarowego, jezeli samo
przedstawienie nie jest wystarczajace do jego petnego
zobrazowania.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2
i3, nalezy w podaniu zamioscié opis znaku, z wyjasnie-
niem, co on przedstawia i, w razie potrzeby, w jaki spo-
s0b ma byé uiywany.

6. W przypadku kazdego znaku towarowago zawie-
rajacego litery, cyfry lub napisy naleiy w opisie znaku
podad:

1} tlumaczanie napisdw obcojezycznych, jeieli majg
cdpowiednik w jezyku polskim,

2} transliteracje na litery alfabsetu facinskiego i cyfry
arabskia lub rzymskia, jezeli uzyto liter innego alfa-
betu niz tacinski badz cyfr innych niz arabskie lub
rzymskia.

7. W przypadku gdy zamieszczonie opisu znaku to-
warowego nie jest konieczne, w migjscu przeznaczo-
nym na opis wpisuje sig uwage: ,Jak przedstawiono”.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4, na-
lezy okreili¢ rodzaj znaku towarowego, a takie wska-
zat — jezeli jest to potrzebne do identyfikacji tego zna-
ku — niezbgdne informacje dotyczace sposcbu po-
strzegania tego znaku przez odbiorcow.

9. Jeieli zamieszezenie znaku towarowego w poda-
niu byloby utrudnione ze wzglgdu na potrzebg zobra-
zowania jego szezegobdw, znak taki moze bye przedsta-
wiony na odrgbnym arkuszu o formacie A4.
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5 7. 1. Towary, dla ktorych znak towarowy jest prze-
naczony, s wskazywane w formie wykazu towardw.

2. Przy sporzgdzaniu wykazu towarow, o Ktorym
mowa w ust. 1, nalezy jednoczesnie wskazac klasy od-
noszace sig do okreslonych towarow, zwane dalaj , kla-
sami towarowymi”, zgodnie z aktualng klasyfikacja
przyjeta na podstawie Porozumienia nicejskiego.

3. Jezeli towar, dla ktdrego zglaszajgcy chee zareje-
strowac znak, nie jest wymieniony w wykazie towarow
klasyfikacji, o ktoraj mowa w ust. 2, do zaklasyfikowa-
nia tego towaru stosuje sig kryteria przyjete w uwa-
gach ogélnych do tej klasyfikacji.

4. Wykaz towarow, o ktdrym mowa w ust. 1, nie
moia zawierac okraslen niemajacych znaczenia dla za-
kresu ochrony.

5. Wykaz towarow powinien by¢ uporzgdkowany
wadtug klas towarowych w porzgdku wzrastajacym.

6. Cdrabne arkusze wykazu towardw, sporzadzona
zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy, powinny miec format
A4 i by¢ wypeinione pismem maszynowym, z zacho-
waniem do 60 znakow pisarskich w wierszu | odstgpu
migdzy wierszami okoto & mm.

5 8. 1. Dowod pierwszenstwa wynikajgcego z weze-
snigjszego rgloszenia skfada sig 2

1} kopii lub odpisu takiego zgtoszenia, poswiadczone-
0o za zgodnosc 7 oryginatem przez wiasciwy or-
gan, w ktdrym dokonano zgloszenia,

2} zaswiadczenia wydanego przez organ wymieniony
w pkt 1, wskazujgcego date i numer zgloszenia
oraz, jezeli dotyczy — datg wystawienia towaru za
zZnakiem towarowym na wystawie, o ktdraj mows
w art. 126 ustawy.

2. Dowod pierwszenstwa wynikajgcego z wcze-
Sniejszego wystawienia towardw oznaczonych zgta-
szanym znakiem towarowym skiada sig z:

1} zaswiadczenia organizatora wystawy o wystawie-
niu towardw oznaczonych danym znakiem,

2) dokumentu stwierdzajacego, e wystawa miala
charakter wystawy migdzynarodowaj oficjalnej lub
oficjalnie uznanej, w razie gdy wystawa byla zorga-
nizowana za granica.

3. Zaswiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1, za-
wiara:
1) nazwisko i imig lub nazwg wystawcy,
2) nazwg | miejsce wystawy oraz okres jej trwania,
3} date wystawiania towarow,

4) stwierdzenie tozsamosci znaku i towardw wysta-
wionych z zatgczong fotografig lub odbitks znaku
i wykazem towardw.

4, Oswiadczenie zglaszajgcego o podstawie do ko-
rzystania z uprzedniego pierwszenstwa, o kiorym mo-
wa w i 4ust. 1pkt 3, zawiera:

1} nazwisko i imig lub nazwg osoby, na ktorg jest wy-
stawiony dowdd piarwszanstwa,

2} nazwisko i imig lub nazwe zgtaszajacego,

3} wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania
z uprzedniego pierwszenstwa,

4} podpis zgtaszajacego lub jego petnomocnika oraz
datg.

§ 9. 1. Fotografie lub odbitki znaku towarowego nie
mogg byé mniejsze niz 3 cm x 3 cm | wigksze niz
5 cm x 5 cm, 2 zastrzezeniam ust. 3.

2. Fotografia lub odbitka znaku towarowego moZe
by¢ wykonana dowaolng technikg umaozliwizjaca ich re-
produkcjg.

3. Jeiali format 5 cm x 5 cm nie bytby wystarczaja-
cy do zobrazowania szczegolow znaku towarowego,
fotografie lub odbitki tego znaku nie moga by wigksze
niz 10 cm x 10 cm.

§ 10. Regulamin znaku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt 8, zawiera dane okreslone w art. 138 ust. 4 ustawy
i nie przekracza trzech stron maszynopisu. Poszczegdl-
ne postanowienia regulaminu numeruje sie kolejno
liczbami arabskimi.

& 11. 1. Podanie, o ktdrym mowa w & 4 ust. 1 pkt 1,
powinno byc sporzadzone w jezyku polskim.

2. Jezali dowdd pierwszenstwa, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, zostat sporzadzony w innym jezyku
niz polski, angielski, francuski, nismiecki lub rosyjski,
nalezy zataczye do niego tlumaczenie na jeden z tych
jezvkow.

3. Jezeli dokumenty, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1
pkt 21 7—9, zostaly sporzgdzone w innym jezyku niz jg-
zyk polski, nalezy zafaczyc do nich ttumaczenie na ten
jervk.

4. Urzad Patentowy moze wezwac, z zastrzeZeniem
ust. 2, do zfozenia ttumaczenia na jezyk polski kazdego
dokumentu sporzadzonego w jezyku innym niz polski.

5. Dokumenty sporzgdzone za granicg powinny od-
powiadac przepisom prawa obowizzujacego w pan-
stwie ich sporzadzenia lub postanowieniom umow
migdzynarodowych.

6. Urzad Patentowy moie wezwacd do zalegalizowa-
nia dokumeantdw, o ktdrych mowa w ust. 4, przez wia-
sciwego miejscowo konsula Rzeczypospolite] Polskisj.
Nig du-zt\fczv to jednak dokumentu, o kiorym mowa
W ust. 2.

Rozdziat 3

Rozpatrywanie zgioszenia znaku towarowego

§12. 1. Po otrzymaniu zgfoszenia znaku towarowe-
go Urzad Patentowy niezwiocznie dekonuje czynnosci,
o ktorych mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku dokonania zgloszenia telefaksem
Urzgd Patentowy, po otrzymaniu oryginatu zgtoszenia,
stwierdza datg jego wphywu oraz sprawdza jego toisa-
mose 7 telafaksam.
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3. Jeieli Urzad Patentowy stwierdzi, e oryginat
zgtoszenia wplynat po uphywie 30 dni od daty nadania
telefaksu lub nie jest on toZzsamy 1 telefaksem, lub na
podstawie telefaksu nie da sig ustalic, z powodu jego
nieczytelnosci, zglaszanego znaku towarowego lub
wykazu towarow wymienionych w oryginala, za datg
zgloszenia znaku towarowego uznaje sig date dostar-
czania oryginalu, wydajgc w tej sprawie postanowie-
nie.

4. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi, e w zglosze-
niu nie zostat okraslony znak towarowy lub nie zostaty
wskazane towary, dla ktdrych znak jest przeznaczony,
wzywa do uzupetnienia zgloszenia zgodnie z art. 31
ust. 4 ustawy.

5 13. 1. Jezeli zgtoszenie dokonane zostalo przez
osobg podajgey sie za pelnomocnika, a Urzad Patento-
wy stwierdzi, ze dokument petnomocnictwa nie zostat
dotgczony do zgloszenia, wzywa te osobe oraz zgtasza-
jacego do usunigcia braku w wyznaczonym terminie
pod rygoram umorzenia postgpowania.

2. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1, zgtasza-
jacy moie rdwnies, potwierdzajac wainosc dokonanaj
czynnosci, dziatad dalej osobiscie lub wyznaczye inne-
go petnomocnika.

5 14. 1. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi brak opta-
ty za zgtoszenie, wrzywa zglaszajacego pod rygorem
umorzenia postgpowania do jej uiszczenia w terminie
miasiaca od dnia dorgczenia wezwania.

2, Przepis ust. 1 stosuje sig do optaty krajowej za
zgtoszenie migdzymarodowe.

5 15. 1. W przypadku stwierdzenia, ze zgloszenie
znaku towarowego narusza przepis art. 138 ust. 2 usta-
wy | wezwania zglaszajacego do zfoienia oddzielnych
zgtoszan znakow towarowych, wiszczong ju? oplate za
zgtoszenie znaku towarowago uwaia sig za oplatg do-
tyczacy zgloszenia znaku towarowego okreslonago
w pedaniu na pierwszym misjscu, ktéry zachowuje nu-
mer zgtoszenia pierwotnego. Pozostatym zgloszeniom
nadaje sig numery odpowiadajgce dacie wphywu, z za-
chowaniem pierwotnej daty zgloszenia.

2. Jeiali zgtaszajacy nie ztoZy w wyznaczomym ter-
minie oddzielnych zgtaszen znakdow towarowych, uwa-
ia sig, ie zgtoszenie dotyczy znaku towarowago okra-
slonego w podaniu na pierwszym migjscu. W tym przy-
padku w czesci dotyczace] pozostatych znakow towa-
rowych zgloszenie uwaza sig za wycofane, a postepo-
wanie umarza sig.

§ 16. 1. Na wniosek zglaszajgcego Urzad Patento-
wy wydaje dowdd pierwszenstwa, o ktérym mowa
w art. 128 ustawy.

2. Dowod pierwszenstwa, o kiorym mowa w ust. 1,
sklada sig z zaswiadczenia Urzedu Patentowego oraz
kopii podania, ktdra zgtaszajacy ztozyl w zgtoszaniu da-
jacym podstawg do ustalenia daty zgloszenia.

3. Zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2, zawie-
ra:

1} nazwisko i imig lub nazwg oraz miejsce zamieszka-
nia lub siedzibg zgtaszajacego,

2} datg i numer zgtoszenia.

4. Urzad Patentowy potwierdza w zaswiadczeniu,
o ktdrym mowa w ust. 2, zgodnosc dotaczone] kopii po-
danmia z oryginatem, a jezeli przed wydaniem dowodu
pierwszenstwa miata migjsce zmiana zglaszajacego,
zamieszcza w tym zaswiadczeniu takie stosowna ad-
notacje o tej zmianie.

5. W zaswiadczeniu, o ktdrym mowa wust. 2, Urzad
Patentowy zamieszcza adnotacje o dacie uprzedniego
pierwszenstwa, o jakg zgtaszajacy ubiega sie w przy-
padku wezesniejszego wystawienia towaru ze znakiem
towarowym na wystawie, o ktérej mowa w art. 126
ustawy.

6. Zaswiadczenie, o ktdorym mowa w ust. 2, opatru-
je pieczecig i podpisuje osoba upowainiona do tego na
pismie przez Prezesa Urzedu Patentowego.

§ 17. 1. Urzad Patentowy dokonuje raz na dwa ty-
godnie ogtoszenia o zgloszeniu znaku towarowego,
zgodnie z art. 143 ustawy, zamieszczajac w nim nastg-
pujgce dane:

1} numer zgloszenia znaku towarowego,
2} date zgloszenia znaku towarowego,

3} date i kraj uprzedniego pierwszenstwa oraz numer
zgtoszenia lub oznaczenie wystawy,

4} nazwisko i imig lub nazwe zgiaszajacego, jego miej-
sce zamieszkania lub siedzibg oraz kod kraju,

5} kategorig znaku towarowego lub prawa ochronne-
go, jeieli zoloszenie dotyczy wspdlnego znaku to-
warowego, wspdlnege znaku towarowego gwa-
rancyjnago albo wspdlnego prawa ochronnege,

6} okreslenie znaku towarowego,

7} wskazane przez zgfaszajgcego klasy towarowe,
o ktdrych mowa w § 7 ust. 2.

2. Klasy towarows, o ktorych mowa w § 7 ust. 2,
wskazane przez zglaszajgcego w wykazie towardw, nie
podlegajg dla celow cgloszenia korekcie, chyba ze
zglaszajacy sam dokona przed ogloszeniem odpo-
wiedniej zmiany.

3. 0d dnia ogloszenia o zgloszeniu znaku towaro-
wego, dane zawarte w podaniu, o ktérymmowaw § 4
ust. 1 pkt 1, w zakrasie obejmujacym tresc ogloszania,
znak przedstawiony w podaniu oraz towary, dla ktd-
rych znak jest przeznaczony, udostepnia sie osobom
trzecim w bibliotece Urzedu Patentowego lub na zamd-
wienia moze byd sporzadzony wydruk zawierajacy te
dane.

§ 18. 1. Jeieli Urzad Patentowy stwierdzi w toku
rozpatrywania zgloszenia wystepowanie w nim bra-
kdw lub istotnych usterek innych niz wymienions
w § 13—15, wskazuje je zofaszajgcemu i wydaje posta-
nowienie wzywajace do ich usunigcia pod rygorem
umorzenia postepowania, 7 zastrzezeniem § 22,
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2, Postanowienie, o kiorym mowa wust. 1, wyma-
ga uzasadnienia, ze wskazaniem przepisu naruszona-
go przez zglaszajacego.

§ 19. 1. Z uwzglednieniem warunku okreslonego
w art. 142 ustawy, Urzad Patentowy moZe rownied
sam dokonywac poprawek w wykazie towardw w za-
kresia:

1} wskazania klas towarowych, jeieli zgtaszajgcy okre-
5lif ja przez oczywista pomyike blednie w odniasia-
niu do catosci lub czgsci towarow,

2) wskazania narw towardw w sposob odpowiadajg-
cy klasyfikacji, o ktorej mowa w & 2 pkt 4, jezeli
zgfaszajgcy uiyl wyrazen potocznych, gwarowych
lub stosowanych tylko wyczajowo w danej bran-
1y, a istnieje przyjete w klasyfikacji wyraZenie row-
noznaczne,

3) uporzgdkowania towarow w wykazie, w sposob od-
powiadajacy kolajnosci klas towarowych.

2. Poprawek, o ktorych mowa w ust. 1, Urzad Paten-
towy dokonuje, jezeli nie jest potrzebne dla zachowa-
nia czytelnosci przepisanie wykazu towardw w formia
poprawionej.

3.0 poprawkach, ktéra majg byc¢ dokonane w przy-
padkach, o ktdrych mowa w ust. 1, Urzad Patentowy
zawiadamia zglaszajgcego, WYZNacIajac mu tarmin na
zajecie stanowiska.

4. Jazeli zgtaszajacy, po zawiadomieniu, o ktorym
miowa w ust. 3, sprzecivwi sig w catosci lub w czesci za-
mierzonym poprawkom, dokonanie ich w zakresie nie-
uzgodnionym moe nastapic tylko w trybie okreslo-
nymw 5 18.

5 20. Poprawne i jednoznaczne wskazanie przez
zgtaszajacego nazwy towaru, dia ktérego znak towa-
rowy jest przeznaczony, nie upowainia Urzedu Pa-
tentowego do wprowadzania poprawek lub 23dania
dokonania zmiany tylko dlatego, Ze towar taki nie
jest wymieniony w klasyfikacji, o ktorej mowa w § 2
pkt 4.

% 21. W uzasadnionych przypadkach Urzgd Paten-
towy moze wezwac zgfaszajgcego do nadestania,
W WyzZnaczonym terminie, dowoddw | wyjasnian doty-
czacych w szczegolnosci podstawy uprawnienia do
uzyskania ochrony albo prawa do uprzedniago piens-
s7anstwa.

5 22. Przed wydaniem postanowienia, o ktdrym
mowa w art. 48 ustawy, Urzad Patentowy zawiadamia
zgtaszajacego o przeszkodach przyznania uprzedniego
pienwszenstwa, wyznaczajac termin na zloZenie wyja-
Snien lub usunigcie brakow.

§ 23. 1. Jeieli Urzad Patentowy stwierdzi istnienie
przeszkod do udzielenia prawa occhronnego, chocby
w odniesieniu do niektorych towarow, zawiadamia
o tym zgfaszajgcego, wyznaczajac mu termin na zajg-
cie stanowiska lub wniesienie poprawek usuwajacych
te przeszkody. Jeieli przeszkoda do udzielenia prawa
ochronnego 53 niektdre towary oznaczone innym zna-

kiem towarowym, powinny byc one wskazane w za-
wiadomieniu.

2. Brak odpowiedzi zgtaszajgcego w wyznaczonym
terminie nie zwalnia Urzgdu Patentowego od ponow-
nego rozpatrzenia sprawy przed wydaniem decyzji
o odmowie udziglenia prawa ochronnego.

§ 24, 1. Decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy Urzad Patentowy moze wydac, jezeli
uptynat termin, o ktérym mowa w art. 44 ust.1 ustawy.

2. W decyzji, o kidre] mowa w ust. 1, nalezy wska-
zat w szczegolnosci:
1} numer i date zgioszenia znaku towarowego,
2} okreslenie kategorii znaku lub prawa ochronnego,

3} znak towarowy majgcy byd przedmiotem prawa
ochronnago,

4} wykaz towarow przyporzadkowanych do odpo-
wiednich klas towarowych, z uwzglednieniem po-
prawek dokonanych zgodnie z § 19.

3. Przepisy ust. 1i 2 stosuje sig odpowiednio do de-
cyzji 0 udzieleniu prawa ochronnego dla czesci towa-
row i decyzji o odmowie udzielenia takiego prawa
w odniesieniu do towardw pozostatych.

§ 25. 1. Po dokonaniu wpisu do rejestru znakow to-
warowych o udzielonym prawie ochronmym Urzgd Pa-
tentowy wydaje uprawnionemu Swiadectwo ochron-
na, ktore zawiera:

1} potwierdzenie udzielenia prawa badi wspdlnego
prawa ochronnego na znak towarowy, na wspolny
rnak towarowy lub na wspolny znak towarowy
gwarancyjny,

2} wskazanie uprawnionego i numeru prawa, o kto-
rym mowa w pkt 1,

3} okreslenie znaku towarowego,

4} okreslanie daty | numeru zgtoszenia oraz daty ogto-
szania o zgtoszeniu,

5} oznaczenie uprzedniego pierwszenstwa,

6} datg wydania decyzji o udzialeniu prawa ochronne-
ao,

T} wykaz towarow przyporzadkowanych do odpo-
wiednich klas towarowych.

2. Swiadectwo ochronne opatruje pieczecig i pod-
pisuje osoba upowazniona na pismie przez Prezesa
Urzedu Patentoweago.

§ 26. W ogfoszeniu w ,Wiadomosciach Urzedu Pa-
tentowego” o udzielonym prawie ochronnym podaje
sig:

1} numer prawa ochronnego, date i numer zgloszenia
oraz date ogloszenia o zgloszeniu,

2} datg wydania decyzji o udzialeniu prawa ochronne-
ao,

3} wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielo-
nego prawa, jezeli dotyczy wspolnego prawa
ochronnego, wspdlnego znaku towsarowego albo
wspdlnego znaku towarowego gwarancyjnago,
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4) nazwisko i imig lub nazwg uprawnionego, jego
miejsce zamieszkania lub siedzibg oraz kod kraju,

5} okreslenie znaku towarowego ze wskazaniem kolo-
raw i symboli klasyfikacji elementow graficznych,
przyjetaj na podstawie Porozumienia wiedenskie-
go, a w razie potrzeby — rodzaju znaku,

6) wskazanie towardw przyporzagdkowanych do odpo-
wiednich klas towarowych.

Rozdziaf 4

Rozpatrywanie rejestracji miedzynarodowych

§ 27. 1. Niezwtocznie po zawiadomieniu Urzedu Pa-
tentowago przez Biure Migdzynarodows o dokonanej
rejestracji migdzynarodowej Urzad Patentowy publiku-
je informacje o tej rejestracji. Przepis & 17 ust. 3 stosu-
je sig odpowiadnio.

2. W informacji, o ktorej mowa w ust. 1, zamioszcza
sig:

1} numer migdzynarodowego rejestru znakow towa-
rowych,

2) okreslenie znaku towarowego przedstawionego
w postaci liter bad# cyfr oraz — jeieli dotyczy —
wskazania symboli klas elementow graficznych
znaku i, w razie potrzeby — rodzaju znaku,

3) okreslenie klas towarowych w odniesieniu do to-
warow, dla ktorych znak jest przeznaczony.

3. W trakcie rozpatrywania rejestracji migdzynaro-
dowej Urzad Patentowy bada, czy na znak towarowy,
bedacy przedmiotem ta] rejestracji, moze byc udzialo-
na w Rzeczypospolitej Polskiej ochrona.

4. Rozpatrzenie rejestracjii migdzynarodowej nie
powinno nastapic przed uphywem szesciu miesigcy od
publikacji informacii o tej rejestracji, chyba ie bedzie to
konieczne do zachowania termindw przewidzianych
odpowiednio w Porozumianiu madryckim bgdz Proto-
kole do Porozumienia madryckiego.

5. W przypadku stwierdzenia przeszkdd do udziele-
nia w calosci lub czesci ochrony w Rzeczypospolitaej

Polskiej na znak towarowy bedacy przedmiotem reje-
stracji migdzymarodowej, Urzad Patentowy wydaje
wstepng odmowe udzielenia ochrony, powiadamiajac
o tym Biuro Miedzynarodows.

6. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, Urzad Pa-
tentowy WyInacza uprawnionemu termin na zajecie
stanowiska, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy.

7. Z zastrzezeniem ust. 5i 6, po stwierdzeniu prze-
szkod do udzielenia w cafosci lub czesci ochromy
w Rzoczypospolitej Polskia) na znak towarowy bodgcy
przedmiotem rejestracji migdzynarodowsj, Urzad Pa-
tentowy wydaje ostateczna odmowg udzielenia te]
ochrony, powiadamiajge o tym Biuro Migdzynarodo-
we.

8. Do ostatecznej odmowy, o ktorej mowa w ust. 7,
stosuje sig odpowiednio przepisy dotyczace srodkow
prawnych przystugujacych zgtaszajgcemu od decyzji
o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak to-
warowy oraz przepisy o ogfaszaniu informaciji o podje-
ciu takiej decyzji.

§ 28, 1. O uznanej w Polsce rejestracji migdzynaro-
dowej dokonuje sie wpisu do rejestru pomocniczego
oraz zamieszcza ogloszenie w Wiadomosciach Urze-
du Patentoweago”.

2. Ogtoszenie, o ktérym mowa w ust. 1, oprdcz in-
formacji, o ktérych mowa w § 27 ust. 2, zawiara:
1) nazwisko i imig lub nazwe uprawnionego, jege
miajsce zamieszkania lub siedzibe oraz kod kraju,
2) date rejestracji migdzynarodowaj,
3} date publikacji informacji o te] rejestracji,
4} date uznania rejestracji migdzynarodowaj.

Rozdziat &
Przepis koncowy

§ 29, Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uphywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Prazes Rady Ministrdw: L. Millar
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1119
ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW
z dnia 17 wrzesnia 2007 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkow i wzorow uzytkowych.

MNa podstawie art. 93 i art. 101 ust. 2 ustawy z dnia Rozdziat 1
30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemysiowaj
(Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarzadza sig, co nastg-
puja: § 1. Rozporzgdzenie okresla:

Przepisy ogolne
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1} szczegotowe wymogi odnosnie do zgfoszenia wy-
nalazku i wzoru uzytkowago,

2) szczegdtowy zakres i tryb rozpatrywania oraz bada-
nia zgloszen w Urzgdzie Patentowym,

3) sposob i forme ogtoszania o zgloszeniu wynalazku
i wzoru ufytkowego oraz zakras, w jakim Urzad Pa-
tentowy moze dokonywac poprawek w skrocie opi-
sU,

4) forme sporzgdzanego sprawozdania o stanie tech-
niki i sposob oraz termin udostgpniania go oso-
bom trzecim.

§ 2. llekroc w rozporzadzeniu jest mowa o

1} ustawie — rozumie sig przez to ustaweg z dnia
30 czerwea 2000 r. — Prawo wiasnosci przemysto-
waj, a powotane artykuty bez blizszego okreslenia
oznaczajg artykuty tej ustawy,

2} Urzgdzie Patentowym — rozumie sig przez to Urzad
Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej,

3) zglaszajgcym — rozumie sig przez to osobe, ktéra
w imieniu wtasnym dokonata zgtoszenia wynalaz-
ku albo wzoru ufytkowego w Urzedzie Patento-
wWym,

4) zgfoszeniu krajowym — rozumie sig przez to zgio-
szenie wynalazku lub wzoru uiytkowego wniesio-
ne do Urzgdu Patentowego na podstawie ustawy,

5 zgtoszeniu dodatkowym — rozumie sig przez to
zgloszenie  wynalazku, zawierajagce wniosek
o udzielenie patentu dodatkowego,

6} migdzynarodowej klasyfikacji patentowej — rozu-
mia sig prze? ta klasyfikacje wadiug aktualnej ady-
cji, ustanowionej na podstawie Porozumienia
strasburskiego z dnia 24 marca 1971 r. w sprawie
migdzynarodoweaj klasyfikacji patentows] (Wiado-
modci Urzedu Patentowago z 1997 . Nr &),

71 uktadzie — rozumie sig przez to Uktad o wspdtpra-
cy patentowej, sporzadzony w Waszyngtonie
dnia 19 czerweca 1970 r. {Dz. U. z 1897 r. Nr 70,
poz. 303 1z 1994 r. Nr 73, poz. 330),

8) regulaminie — rozumie sig przez to regulamin do
uktadu (Wiadomosci Urzedu Patentowego z 1993 .
Nr8),

9 zgtoszeniu migdzynarodowym — rozumia sig przez
to zgtoszenie wynalazku lub wzoru uzytkowego,
dokonane na podstawie uktadu,

10} urzedzie przyjmujgcym — rozumie sie przez to
Urzad Patentowy, dzialajacy jako organ, do kidre-
go s3 wnoszong zgloszenia migdzynarodowe na
podstawie uktadu,

11} urzgdzie wyznaczonym — rozumie sie przez to
Urzad Patentowy, dziatajgcy jako organ panstwa
wyznaczony przez zglaszajacego, zgodnie z roz-
dziatern | uktadu,

12} urzgdzie wybranym — rozumia sig przez to Urzad
Patentowy, dziatajacy jako organ panstwa wybra-
ny przez zgtaszajgcego, zgodnie z rozdzialem I
uktadu,

13) Biurze Migdzynarodowym — rozumie sig przez to
Migdzynarodowe Biurc Swiatowe] Organizacji
Wiasnosci Intelektualngj,

14) Miedzynarodowym Organie Poszukiwan — rozu-
mie sig przez to organ, o ktorym mowa w art. 16
ukfadu,

15) optacie za przekazanie — rozumie sig przez to opfa-
te pobierang od zgloszenia migdzynarodowego
przez urzad przyjmujacy,

16) optacia krajowej — rozumia sig przez to optate po-
bierang od zgloszenia migdzynarodowego przez
urzgd wyznaczony lub urzad wybrany.

§ 3. Przepisy rozporzadzenia dotyczgce zgloszen
krajowych stosuje sig odpowiednio do zgloszen mig-
dzynarodowych w sprawach nisuregulowanych prze-
pisami uktadu i regulaminu oraz przepisami § 41—48
niniejszego rozporzgdzenia.

Rozdziat 2

Zgloszenie wynalazku

§ 4. 1. Zgtoszenie wynalazku, oprocz elementow
wymienionych w art. 31 ust. 1 ustawy, powinno obej-
mowac w szczegolnosci:

1} dowdd pierwszenstwa, jeieli zglaszajacy ubiega sig
o przyznanie mu uprzedniego plenwvszenstwa,

2} odwiadczenio zglaszajacego wskazujace, jakie daty
pierwszenstwa zastrzega sig dla poszczegdinych
zastrzeien patentowych zawartych w zgloszeniu
{o$wiadczenie o datach pierwszenstwa), jeieli
zgtaszajacy korzysta z uprzedniego pienwszenstwa,

3} oswizadczenie zglaszajzoego o podstawie do korzy-
stania z uprzedniego pienwszenstwa, jeieli dowdd
pierwszenstwa nie opiewa na zglaszajacego,

4} petnomocnictwo, jezeli zgiaszajgcy dziala przez pel-
nomocnika.

2. Wraz z dowodem pierwszenstwa naledy zloiye
agwiadczenia, o ktorych mowa wust. T pkt 23,

§ 5. 1. Podanie zgtoszenia wynalazku powinno za-
wierac co najmniaj:
1} nazwisko i imig lub nazwe oraz adres lub siedzibg
zgtaszajgcego,
2} nazwisko i imig oraz adres petnomocnika, jezeli
zgtaszajgcy dziata przez pefnomocnika,

3} wniosek o udziglenie patentu albo patentu dodat-
kowego, ze wekazaniermn numeru patentu gléwna-
go albo numeru zgloszenia wynalazku w celu
udzielenia patentu gidwnego,

4) tytut wynalazku,

5) nazwisko I imig oraz adres tworcy wynalazku,

6} wskazanie podstawy prawa do patentu, jeieli zgta-
szajacy nie jest tworca wynalazku,

T} podpis zgtaszajacego lub petnomocnika, jezeli zgta-
szajacy dziala przez petnomocnika.
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2. Podanie, o ktdrym mowa w ust. 1, moie rdwniei
zawierac:

1) oswiadczenie zglaszajgcego, Ze choe skorzystad
2z uprzedniego pierwszensiwa, jeieli ubiega sie
0 przyznanie tego pierwszenstwa, wskazujace co
najmniaj datg i kraj dokonania pierwszego zglosze-
nia lub nazweg, miajsce i kraj wystawy oraz datg wy-
stawienia wynalazku na wystawie,

2) wskazanie osoby upowainionaj do odbioru kore-
spondenci, jezeli jest kilku zglaszajacych i nie dzia-
tajg oni przez wspdlnego peinomocnika,

3) spis zatgczonych dokumentow.

5 B. 1. Opis wynalazku, zwany dalej ,opisem”, po-
winien w kolejnosci okreslac:

1) tytut wynalazku, ktory bedzie jednoznacznie formu-
towac przedmiot wynalazku w odniesieniu do po-
danych w opisie | w zastrzezeniach patantowych
cech technicznych rozwigzania; nie moze on zawie-
rac nazw fantazyjnych i imion wiasnych ani sfor-
mutowan odnoszacych sig bezposrednic do zalet
badz nowych cech wynalazku,

2) dziedzing techniki, ktoraj dotyczy wynalazek,

3) stan techniki, znany zgtaszajgcemu i przydatny do
zrozumienia wynalazku, a zwiaszeza jego nowosci
i poziomu wynalazczego, do poszukiwan w stanie
techniki zwizzanym z wynalazkiem i do badania
zgtoszonego wynalazku; zaleca sig, aby w tej czesci
opisu przytaczac takie dane bibliograficzne publi-
kacji dotyczacych stanu techniki; dopuszcza sie zo-
brazowanie stanu techniki rysunkami na osobnych
arkuszach z zaznaczenmiem, fe dotycz3 one stanu
techniki, przy czym rysunki moga byc zamieszczo-
ne w zgloszeniu po rysunkach dotyczacych zglo-
szonego wynalazku; w celu rozroznienia rysunki
dotyczacae stanu techniki powinny byé oznaczona
skrotam ,pos.” oInaczajgcym postac i kolejnymi
cyframi rzymskimi,

4} wynalazek, ujawniajac go, zgodnie z zastrzezeniami
patentowymi, w taki sposob, aby zardwno jego
istota, jak i cafe rozwigzanie byly zrozumiale
w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalaz-
ku; jezeli ujawnienie wynalazku z zakrasu biotach-
nologii nie moze byc dostatecznie dokonane w opl-
sie, nalezy dodatkowo powotad sig na zdeponowa-
nmy mikroorganizm, wskazujac co najmniej nazwe
i siedzibg instytucji, w ktdre] rloiono depozvi,
i nadany przez tg instytucje numer jego przyjecia,
albo wskazac na powszechny dostgpnosc mikroor-
ganizmu,

B} ewantualne korzystne skutki wynalazku w odniesie-
niu do dotychczasowsago stanu tachniki,

6) figury rysunkow, jezali zgtoszenie wynalazku zawie-
ra rysunki,

7} szczegotowo oo najmnie] jeden przykiad realizacji
wynalazku, z powolaniem sig ma rysunki, jedeli
zgfoszenie wynalazku zawiera rysunki,

8) zastosowanie wynalazku, jezeli nie wynika to jasno
2 innych czesci opisu lub z charakteru wynalazku.

2. Opis nie moze zawierac tresci sprzecznych z po-
rzgdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami albo

okreslajgcych cechy i zalety, ktorych wynalazek w spo-
s0b oczywisty mie posiada, a takie okreslen fantazyj-
nych i imion wiasnych.

3. Do opisu w zgloszeniu o uzyskania patentu,
o ktdrym mowa w art. 30 ustawy, zwanym dalej ,zglo-
szeniem dodatkowym™, stosuje sig cdpowiednio prze-
pisy ust. 112, jedmakie czgst opisu okreslona w ust. 1
pkt 2 powinna przedstawiac wynalazek bedacy przed-
miotemn patentu giéwnego oraz podawac numer pa-
tentu gtéwnego (numer zgtoszenial.

§ 7. 1. ZastrzeZenia patentowe, o ktorych mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie powinny podawac, ja-
kich cech wynalazek nie posiada. Nie powinny one tei
zawierac sformulowan majgcych charakter oceny wy-
nalazku lub oceny poszczegolnych jego cech. Przepis
§ 6 ust. 2 stosuje sig cdpowiednio.

2. W zastrzeZeniu patentowym nie naleZzy podawac
cech, ktdra nie zostaty przedstawione w opisie.

3. Jezeli, uwzgledniajac ziozonosc wynalazku, zgta-
szajacy sformutowat wigce] ni jedno zastrzeienia, za-
strzeienia te powinny byé kolejno ponumercwane cy-
frami arabskimi.

§ 8. 1. Zastrzeionie niezalezne, o ktdrym mowa
w art. 33 ust. 4 ustawy, powinno zawierac:

1} czgsc nieznamienng, podajgca zespol cech tech-
nicznych niezbedny do ckreslenia przedmiotu wy-
nalazku; czest nieznamienna powinna rozpoczy-
nac sig od tytutu wynalazku lub od taj czesci tytutu
wynalazku, ktdra dotyczy wynalazku zastrzegane-
go danym zastrzeZeniem, a w uzasadnionym przy-
padku moie ograniczac sig tylko do tytutu wynalaz-
ku lub odpowiedniaj jego czesci,

2} czgst znamienng, poprzedzong wyrazami | zna-
mienny tym, e”, pedajacg rwigile te cechy tach-
niczne {cechy znamienne) zastrzeganego wynalaz-
ku, ktdre maja go wyrdiniac sposrod innych roz-
wigzan technicznych majacych zespdt cech okreslo-
nych w czesci nieznamiennej; w przypadku zwiazku
chemicznego powinna przedstawiac ona strukturg
zwiazku tgcznie z okresleniem podstawnikow.

2. Do zastrzeZenia niezaleznego w zgloszeniu do-
datkowym stosuje sie ocdpowiednio przepisy ust. 1.
Czesc nieznamienna zastrzeienia niezaleznego powin-
na podawac:

1} zespdt cech technicznych, bgdgcy zespotem cech
technicznych wynalazku chronionego patentem
gtownym,

2} numer patentu gidwnego poprzedzony wyrazami
Svediug patentu nr ... lub odpowiednio numer
zgtoszenia, gdy patentu jeszcze nie udzielono.

3. Zastrzezenie zaleine, o ktdrym mowa w art. 33
ust. 4 ustawy, powinno zawierac w kolejnosci:

1} krétkie oznaczenie zastrzeganego przedmiotu, sta-
nowigce skrocony tytul wynalazku lub skrdcong
odpowiednig czesc tytufu wynalazku,

2} powotanie sig na zastrzeienie lub zastrzeienia, od
ktdragao lub ktdrych jest ono zaleZne; powolanie to
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powinno podawac numer lub numery powotanych
zastrzeian,

3} czgsc znamienng poprzedzong stowami znamien-
ny tym, Ze”, podajgcg cechy znamienne zastrzega-
ne dodatkowo danym zastrzeieniem zaleinym.

4., Zastrzezenie, o ktorym mowa w ust. 3, moie byc
zaleine od dwoch lub od wigkszej liczby inmych zastrze-
fen (zastrzeienie wislokrotnie zaleinal tylko alttarna-
tywnie. W takim przypadku czgsc zastrzezenia zaleine-
go, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, powinna migdzy nu-
mearami zastrzezen zawierac wyraz albo”. Zastrzeie-
niz wielokrotnie zalezne nie moie byé powobywang
w innym zastrzeZzeniu wielokrotnie zaleznym, jak rdw-
nigz nie moie byc uzaleznione od wigcej niz jednago
zastrzeZenia niezaleinego.

5. Zapis zaleZnosci zastrzeienia od jednego zastrze-
fenia stosuje sig, gdy zastrzedenie zaleine obok wia-
snych cech znamiennych obajmuje wszystkie cachy za-
strzeganego przedmiotu podane w zastrzezeniu, od
ktorego jest ono zaleine.

6. Zapis zaleZnosci zastrzeZenia od wiece| niz jedne-
go zastrzeienia stosuje sig, gdy zastrzeZenie zaleine
obok wiasnych cech znamiennych obejmuje wszystkie
cechy zastrzeganego przedmiotu podane w zastrzaie-
niu, od ktérego jest ono zaleine, rozwazane osobno
w zwiazku z kazdym zastrzezeniem, od ktdrego jest za-
lezne.

7. Zastrzezenia nie powinny odsylaé do opisu lub
rysunkow. W szczegolnosci nie powinny zawierac ta-
kich okreslen, jak: ,.jak jest to opisane w czesci... opisu”
lub _jak to przedstawiono na figurze... rysunku”.

8. Jazeli zgloszenie zawiara rysunek, to zastrzaze-
nia, po podaniu poszczegdlnych cech znamiennych,
powinny zawierac oznaczenia odsylajgce do poszcze-
golnych fragmentdw rysunku cdpowiadajacych tym
cechom. Oznaczemia te powinny byé umieszczone
w nawiasach i podkreglona. Jeieli umieszczenie w za-
strzezeniach tych oznaczen nie przyczynia sig wyrainie
do lepszego zrozumienia zastrzeien, oznaczen nie na-
lezy umiaszczac.

8. Jezeali zgtaszajgcy ubiega sig o przyznanie pierw-
szanstw oznaczonych wedlug wiecej niz jednej daty, to
tresc zastrzezen, a jesli zgloszenie zawiera zastrzezenia
zale?ne — takie i uklad ich zaleznosci powinny byc ta-
kie, aby kazdamu z zastrzezen cdpowiadata tylko jedna
data pierwszanstwa.

§ 9. W zgloszeniach dotyczacych w szczegolnosci
nowego zwiazku chemicznego lub wynalazku mikro-
biologicznego, w ktaérych, ze wzgledu na przedmiot
wynalazku, jest utrudnione redagowanie zastrzezen
patantowych zgodnie z przepisami § 8 ust. 1—6, moi-
na poprzestadé na okresleniu w zastrzeianiu struktury
zwigzku chemicznego, a w odniesieniu do wynalazkdw
mikrobiologicznych — na okresleniu sekwencji nukle-
otydow oraz aminokwasow lub na powofaniu sig na
zdeponowany mikroorganizm, ze wskazaniem instytu-
cji, w ktorej ztozono depozyt, | nadany przez te instytu-
cje numer jego przyjecia.

§ 10. 1. Rysunki, o ktdrych mowa w art. 31 ust. 2
ustawy, powinny przedstawiac przedmiot wynalazku
w tylu ujeciach, ile stosownie do jego zlozonosci jest
potrzebne do zrozumienia wynalazku w potaczeniu
Z opisam i zastrzeZeniami patentowymi. Poszczegolng
figury na rysunkach mogs cbejmowac przekroje i okre-
slone czesci przedmiotu wynalazku.

2. Jeieli charakter wynalazku pozwala na jego zo-
brazowanie za pomocg rysunkow, a nie s3 one nie-
zbedne do zrozumienia wynalazku, to zgtaszajacy mo-
#a wihaczye rysunki do zgtoszenia.

3. Z zastrzezeniemn § 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 217 4,
chemiczne wzory strukturalne, jezeli zostaty przedsta-
wione na odrebnych arkuszach, uwaza sig za rysunki.
llekroé w dalszych przepisach jest mowa o figurach,
naleiy przez to rozumied takie poszezegolne chemicz-
ne wzory strukturalne, oznaczone jako wzor.

4. Przepis § 6 ust. 2 stosuje sig odpowiednio.

§ 11. 1. Skrot opisu, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1
pkt 4 ustawy, zZwany dalgj ,skrotem”, powinian zawia-
rac takie:

1} wskazanie instytucji, w ktdrej zloZzono depozyt,
inadanego przez te instytucje numeru jego przyje-
cia, w calu naleiytego ujawniania wynalazku — je-
ieli zgtaszajacy powotuje sig na zdeponowany mi-
kroorganizm,

2} wzor chemiczny — jezeli wymaga tego przedmiot
wynalazku, ktory sposrod wszystkich wzordw za-
wartych w zgloszeniu najlepiej charakteryzuje wy-
nalazek: w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sig umieszczenie w skrocie wigcej niz jednego wzo-
ru strukturalnego; wzory strukturalne moga byé
narysowane na oddzielnym arkuszu dofgczonym
do skrdtu.

2. Skrot powinien podawad numer taj figury rysun-
ku, ktora sposréd figur znajdujacych sig w zgtoszeniu
najlapiej obrazuje wynalazek. W uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza sig wskazanie wigcej niz jednej fi-
gury rysunku.

3. Skrot powinien by¢ zwigzly i nie przekraczaé 1/2
strony formatu A4. Skrot nie powinien zawierac stwiar-
dzen co do zalet | wartosci wynalazku ani informacji
i przewidywan co do stosowania wynalazku w okraslo-
nym miejscu, czasie lub przez okreslonse oscby. Przepis
§ 6 ust. 2 stosuje sie edpowiednio.

4. Po kaidej z gltownych cach technicznych wyna-
lazku, wymienione] w skrocie | zobrazowana]j za pomo-
cg wskazanej figury rysunku, powinny byc umieszczo-
nae w nawiasie | podkreslone oznaczenia odsytajgce do
taj figury.

5. Urzad Patentowy moie dokonac korekty skrofu
w celu dostosowania go do wymagan okreslonych
w ust. 1—4 lub usunigcia oczywistych pomytek 1 blg-
dow gramatycznych, jeieli nie jest to potaczone z po-
trzelbg dokonania znaczgeych zmian w tekscie skrotu.
Do celow ogloszenia o zgloszeniu wynalazku moze byc
rdwniez dokonana korekta tytutu wynalazku w zakresie
okreslonymw § 6 ust. 1 pkt 1.
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§ 12. Terminologia | oznaczenia powinny byt jad-
nolite w calym zgloszeniu i zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami craz powszechnie przyjeta
praktyks.

§ 12. 1. Opis, zastrzeienia i rysunki powinny byc
ztozone w trzech egzemplarzach, skrot opisu w dwach,
pozostate czosci zgloszenia — w jednym egzemplarzu.

2. Opis, zastrzezenia, skrot oraz rysunki powinny
byé podpisana przez zgtaszajgcego lub jego petnomoc-
nika.

§ 14. Szczegotowe wymagania dotyczgce zglosze-
nia wynalazku okreslajg zataczniki nr 1i 2 do rozporzg-
dzenia.

§ 15, 1. Jeieli zgtaszajacy korzysta z mozliwosci po-
taczenia dwoch lub wigeej wynalazkdw w jednym zgio-
szeniu, dopuszcza sig nastepujace mozliwosch:

1} wigczenie do zgtoszenia, obok zastrzezenia nieza-
leinego dotyczacego wytworu, jednego zastrzeie-
nia niezaleinego dotyczacego sposobu specjalnie
przystosowanago do wyhwarzania tego wytworu,
a takie jednego zastrzeienia niezaleinego dotyczg-
cego urzgdzenia badz innego srodka technicznego
przeznaczonego specjalnie do stosowania tego
sposcbu, albo

2) wigczenie do zgloszenia, obok zastrzeienia nieza-
leinego dotyczacego sposcbu, jednego zastrzeie-
nia niezaleinego dotyczacego urzadzenia badz in-
nego srodka technicznego przezmaczonego spe-
cjalnie do stosowania tege sposcbu, albo

3) wigczenie do zgtoszenia, obok zastrzeienia niaza-
leinego dotyczgcego wytworu, jednego zastrzeie-
nia niszaleznego dotyczacego sposobu specjalnie
przystosowanago do wytworzenia tego wytwaoru,
atakie jednego zastrzedenia niezaleinego dotyczg-
cego zastosowania tago wytworu.

2. Z zachowaniem ust. 1 dopuszcza sig:

1) umieszczenie w zgtoszeniu dwdch lub wigce] za-
strzeien niezaleinych w ramach tej samej katego-
rii wynalazkéw (wytwor, sposob lub urzadzenie),
ktorych objecie wspdlnym zastrzezeniem nie jest
mozliwe lub jest utrudnione,

2) umieszczenia w zgtoszaniu uzasadnioneaj liczby za-
strzeien zaleznych zastrzegajgcych szczegdlne po-
stacie wynalazku zastrzeganego w zastrzezeniu
niezaleznym.

Rozdziat 3
Zgtoszenie wzoru uzytkowego

§ 18. 1. Do zgloszenia wzoru uzytkowego przepisy
548 510—14 oraz § 15 ust. 2 stosuje sig odpowied-
nia.

2. Zgtoszenie wzoru uiytkowsgo moie zawicrac
tylko jedno zastrzeienie niezaleina.

3. W celu sprecyzowania cech wymienionych w za-
strzaieniach niezaleinych oraz do przedstawiania cach

rdinych postaci przedmiotu lub jego czesci skiado-
wych moina w zgloszeniu, o ktorym mowa w ust. 1, za-
wrzac zastrzaienia zaleine.

4. Rysunki wzoru uiytkowego, o ktdrych mowa
w art. 97 ust. 2 ustawy, powinny, w razie potrzeby,
przedstawiac na figurze oznaczonej nr 1 ogdlny widok
przedmiotu zgloszenia, a na dalszych figurach odpo-
wiednie przekroje i czgsci sktadowe ze szczegatami po-
rwalajgcymi odtworzye doktadng postac detali z zacho-
waniem proporcji {bez wymiarowania linioweagol
i wialkosci kgtowych.

5. Jezeli w zgtoszeniu sq ujete rozne postacie przed-
miotu, wskazanie na rysunku proporcji czesci sklado-
wych i wielkosci katowych moie sig odnosic do przy-
kfadu wykonania.

6. Zastrzeienia zalezne dotyczace poszczegolnych
postaci czedci sktadowych wzoru uzytkowego powinny
powolywac odpowiednia figurg rysunku, na ktdrej zo-
brazowano szczegolowsg postaé przedmiotu wzoru
uzytkowego.

Rozdziat 4

Rozpatrywanie zgloszenia wynalazku | wzoru uzyt-
kowego

§17. 1. Po otrzymaniu zgloszenia Urzad Patentowy
niezwiccznie dokonuje czynnosci, o ktérych mowa
w art. 41 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku dokonania zgtoszenia telefaksem
Urzad Patentowy po otrzymaniu oryginatu zgloszenia
stwierdza datg jego wphywu oraz sprawdza jego toisa-
mosc z telefaksam.

3. Jeieli Urzad Patentowy stwierdzi, Ze oryginat
zotoszenia wptynaf po uphywie 30 dni od daty nadania
telefaksu lub nie jest on toisamy z telefaksem, lub Ze
na podstawie telefaksu nie da sig ustalic, z powodu je-
go nieczytelnosci, danych dotyczgoych ujawniania wy-
nalazku i zakresu izdanej ochrony, za datg zgloszenia
wynalazku uznaje date dostarczenia oryginatu, wyda-
jac w taj sprawie postanowienia.

§ 18. 1. Jeiaeli Urzad Patentowy stwierdzi, ia w po-
daniu nie zostala wskazana, zgodnie z art. 32 ustawy,
podstawa prawa do patentu, zawiadamia o tym zgla-
izaikacego, wyznaczajac mu termin do usunigcia tego

raku.

2. W razie niezastosowania sie przez zgtaszajacego
W wyznaczonym terminie do postanowienia Urzedu
Patentowego, zgfoszenie uwazia sig za wycofane, a po-
stgpowanie umarza sia.

§19. 1. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi brak opta-
ty za zgloszenie, wzywa zglaszajgcego do jej uiszczenia
w terminie miesigca. W tym samym terminie zgtasza-
jacy moie zioiyc wniosek o zwolnienie go z czesci
aplaty.

2. W razie nieuiszczenia tej optaty i niezlozenia
wniosku o zwolnienie z optaty, zgloszenie uwaza sig za
wycofane, a postgpowanieo umarza sig.
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5 20. 1. W przypadku stwierdzenia braku skrotu
Urzad Patentowy wzywa zgfaszajgcego do usunigcia
tego braku w wyznaczonym terminie. W razie nienade-
stania skrétu w wyznaczonym terminie, zgloszenie
uwaia sig za wycofane, a postopowania umarza sig.

2. Jeieli Urzad Patentowy stwierdzi, ze przed oglo-
szeniem o zgioszeniu zostal ograniczony przedmioto-
wy zakres igdanej ochrony, wrywa zgfaszajgcego do
skorygowania skrotu w wyznaczonym terminie. Korek-
ty takiej moie dokonad sam Urzad Patentowy, jezeli nia
wymaga to znaczgcago przeradagowania catego tek-
stu.

§ 21. Jezeli Urzad Patentowy stwierdzi wystepowa-
nie w zgloszeniu brakow innych niz wymienions
w § 18—20, wskazuje je zglaszajgcemu i wydaje posta-
nowianie wzywajace do ich usunigcia pod rygoram
umorzaenia postgpowania, z zastrzezeniem § 25. Posta-
nowienie wymaga uzasadnienia, w ktorym zostanie
wiskazany przepis naruszony przez zglaszajgcego.

§ 22. W uzasadnionych przypadkach Urzad Paten-
towy moie wezwad zglaszajacego do nadestania,
W wyznaczonym terminia, dowoddw | wyjasnian doty-
czacych zgloszenia, w szczegdinosci do uzasadnienia
prawa do patantu lub patentu dodatkowego albo pra-
wa do uprzedniego pierwszensiwa.

5 23. 1. Urzad Patentowy dokonuje ogloszenia
o zgfoszeniu wynalazku, zgodnie z art. 43 ustawy, za-
mieszczajac w Biuletynie Urzedu Patentowego” na-
stopujace dana:

1) co najmniaj jeden symbol migdzynarodowe]j klasy-
fikacji patentowej,

2) numer zgtoszenia wynalazku,

3) date zgloszenia wynalazku,

4} date i kraj uprzedniago pierwszenstwa oraz numer
zgtoszenia lub oznaczanie wystawy,

B) nazwisko i imig lub narwe zgtaszajgcago,

6} migjsce zamieszkania lub siedzibg oraz kraj 2gtasza-
jacego,

7} nazwisko i imig wynalazcy,

8) tytut wynalazku,

9) skrdt opisu, w razie potrzeby z figura rysunku,

10} liczbg zastrzeien,

11 1:|e1.|h.5r wprowadzenia zmian zastrzeden, jeZeli miaty
migjsca.

2. Data ogloszenia o zgioszeniu wynalazku jest
dzien, w ktorym dane ckreslone w ust. 1 zostaty opu-
blikowane w _Biuletynie Urzedu Patentowego”.

3. W miejsce skrotu, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 9,
Urzad Patentowy moZe zamiescic zastrzeienie paten-
towe, jeieli uzna, e wynalazok jest w nim lepiej przed-
stawiany.

§ 24, 1. Nie dokonuje sig ogloszenia o zgtoszeniu
wiynalazku, jefaliz

1} przed terminem ogtoszenia Urzad Patentowy umo-
rzyl postepowanie,

2} Urzad Patantowy odmowit udzielenia patantu, a de-
cyzja w takiej sprawie stata sie ostateczna,

3} umorzenie postgpowania nastapi na wyrainy wnio-
sek zgtaszajgcego o wycofaniu zgfoszenia, zioiomy
co najmniej na dwa tygodnie przed terminem ogto-
szenia bgdz poéznie], ale przed zakenczeniem przy-
gotowan technicznych do publikacii.

2. W razie zaskarienia takiej decyzji Urzad Patento-
wy postgpuje zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy.

§ 25. Przad wydaniem postanowienia, o ktorym
mowa w art. 48 ustawy, Urzad Patentowy zawiadamia
zgtaszajgcego o przeszkodach przyznania uprzedniego
pierwszenstwa, wyznaczajgc termin na zfozenie wyja-
snien lub usunigcie brakdow.

§ 26. 1. W przypadku wezwania do dokonania zgto-
szenia wydzielonego, o ktdrym mowa w art. 39 ustawy,
uiszczong jui oplate, dotyczacy zgloszenia wynalazku,
uwaia sig za oplatg dotyczacy zgtoszenia wynalazku
okreslonego w pierwszym sposréd zastrzeden podtrzy-
mywanych przez zglaszajgcego, ktdre zachowuje tez
numer zgloszenia pienwotnego. Pozostatym zgtosze-
niom nadaje sig numery odpowiadajgce dacie wpty-
wu, z zachowaniem pierwotnej daty zgtoszenia. Zgta-
szajgcy jest cbowigzany uiscic optaty za zgtoszenia wy-
dzialone.

2. Jeieli o pienwszym zgtoszeniu Urzad Patantowy
dokonat juz ogtoszenia, zgodnie z ant. 43 ustawy, doko-
nane nastgpnie zgloszenia wydzielone, o ktdrych mo-
wa w ust. 1, nie podlegaja ponownemu ogloszeniu.

3. Jezeli zgtaszajacy nie dokona, w wyznaczonym
terminie, oddzielnych zgloszen wynalazkow lub nie
uisci za nie optat, uwaza sig, Ze zgtoszenie dotyczy wy-
nalazku okreslonego na pierwszym miejscu w zastrza-
zeniach patentowych. W tym przypadku w czgsci doty-
czgca] pozostalych wynalazkow zgloszenia uwaia sie
za wycofane, a postgpowanie umarza sig.

4. W przypadku, o kiorym mowa w ust. 3, Urzad Pa-
tentowy nie wzywa zgiaszajacego do dokonania w do-
kumentacji poprawek wynikajacych z wycofania nie-
ktorych wynalazkow. Zgiaszajgey moze dokonac takich
poprawek samodzialnie.

5. Przapisy ust. 11 2 stosuje sig odpowiednio, jeie-
li zgtaszajgcy, bez wezwania Urzedu Patentowego, do-
kona wydzielonych zgloszen wynalazkdw zawartych
w pierwszym zgloszeniu.

§ 27. Pod rygorem umorzenia postepowania Urzad
Patentowy moza:

1} wzywac zglaszajgcego do zioZenia wyjasnien doty-
czgcych tresci opisu, zastrzeion lub rysunkdw,
3 takio do wprowadzenia okreslonych poprawek
lub uzupetnien w opisie wynalazku, w zastrzeie-
niach lub rysunkach, jeZsli jest to potrzebne do zro-
Zumienia przez eksperta wynalazku i zakrasu zgda-
nej ochrony,

2} zgdac od zgtaszajgcego dostarczenia w wyznaczo-
nym terminie rysunkow.
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§ 28. 1. Urzad Patentowy moie wskazac na calo-
wost przedstawienia modeli lub probek, jeieli w istot-
nym stopniu utatwi to zrozumienie wynalazku i nie be-
dzie stanowic dla zgtaszajgcego znacznege utrudnie-
nia.

2. Jezeli zglaszajgcy nie nadesle modeli | probek
w wyznaczonym terminie, Urzad Patentowy podejmie
decyzje w sprawie udzielenia patentu na podstawie po-
siadanych materiatow.

3. Wymiary modeli | probek nie moga przekraczac
B0 cm x 50 cm x 50 em. Modele i probki powinny byc
wykonane w sposcob trwaty.

4. Modele i probki po wykorzystaniu sg niszczone,
chyba Ze zgtaszajgcy, przesyiajac je, zaznaczy, iz z3da
ich zwrotu.

§ 79. 1. Niezwiocznie po sporzgdzeniu sprawozda-
nia o stanie techniki Urzgd Patentowy przesyia je zgta-
szajgcemu. Podstawa sporzgdzenia sprawozdania jest
dostepna w zbiorach Urzedu Patentowegeo literatura
patentowa w jgzykach: angielskim, niemieckim i fran-
cuskim oraz zgfoszenia i udzielone patenty polskie,
a takie kaida inma, ktorg ekspert moagtby powofad.
W przypadku analogdw ekspert moie wskazac jedno
Zrddio w jezyku, ktdry jest mu najlepie] znany.

2. W sprawozdaniu o stanie techiniki, o ktdrym mo-
wa w art. 47 ust. 1 ustawy, wyszczegdlnia sig:

1) klasy patentowe, w ktdrych prowadzono badania,

2)kraje, w ktérych prowadzono poszukiwania (z poda-
niemn edycjil,

3} dokumenty, z ktdrych korzystano w trakcie prowa-
dzenia badania,

4} odniesienie wnioskdw wynikajacych z dokumen-
tow, o ktdrych mowa w pkt 3, do zgloszonych za-
strzeien patentowych.

3. Dokumanty, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 3, dzie-
li sig na nastgpujgce kategorie oznaczone symbolami:

1} dokument podwaiajgcy nowosc rozwiazania — X,

2} dokument podwaiajgcy poziom wynalazczy roz-
wigzania —,

2) dokument stanowizcy znany stan techniki nispod-
waiajacy nowoscl | poziomu wynalazczego — A,

4} dokument weczesniejszy, ale cpublikowany po dacie
zgloszenia rozwigzania — E.

4, Sprawozdanie o stanie techniki opatruje sig pie-
czecig | podpisem osoby, ktora je sporzadzita.

5. Po ogloszeniu o zgloszeniu, sprawozdania, o kta-
rym mowa w ust. 1, moie byé udostgpniane osobom
trzecim. Sprawozdanie jest udostgpniane w bibliotaca
Urzgdu Patentowego, na uzasadniony wniosek osoby
zainteresowanej, w dniach i godzinach pracy Urzedu
Patantowego.

B. Prezes Urzedu Patentowego moiZe zarzgdzic pu-
blikacje sprawozdan ze stanu techniki, kiore zostaty juz
udostepniona po ogloszeniu o zgtoszaniu.

§ 30. Jaieli zgtaszajacy w toku rozpatrywania zgto-
szenia badz w wyniku ziozenia zgtoszen wydzielonych,
o ktorych mowa w § 26, wprowadzi do zgfoszenia uzu-
petnienia lub poprawki wykraczajace poza ujawniony
w dniu dokonania zgloszenia przedmiot rozwigzania,
Urzad Patentowy stwierdza ich niedopuszczalnosc
iwhivwa zglaszajgcego do dokonania od powiedniej ko-
rekty.

§ 21. Przeprowadzajac badania, wykorzystuje sie
w szczegolnosci  wszystkie materialy  ujawnione
w sprawozdaniu o stanie techniki, a takie kazdy inny
matarial, ktdry ma zwizzek z wynalazkiem.

§ 32. 1. Przeprowadzajgc badania, Urzad Patento-
Wy

1) nie uznaje przedmiotu zgloszenia za wynalazek,
w szczegolnosci jezeli stwierdzi, Ze nie dotyczy on
fadnego wytworu materialnego nadajgceqgo sie do
wykorzystania, okreslonego za pomoca cech tech-
nicznych odnoszacych sig do jego budowy lub
skfadu ani okreslonego sposobu technicznego od-
dziatywania na materig, badz nowego zastosowa-
nia substancji stanowigce] czesc stanu techniki,

2} nie uznaje przedmiotu zgioszenia za nowy wynala-
zek, jezeli moze wskazac dowody, w swietle kid-
rych wszystkie cechy rozwiazania bgdi wariantu
rozwigzania ujgtego w zgloszeniu, uwzglednione
facznie, obejmuja stan techniki i nie charakteryzujg
sig uzyskaniem nieoczekiwanego skutku,

3} uznaje zgtoszony wynalazek odpowiadajgcy kryte-
riom nowosc za rozwigzanie nieposiadajgce pozio-
mu wynalazczego, jezeli moze wskazaé dowody
ckraslajace stan techniki w zakresie uzasadniajg-
cym stwierdzenie, Ze realizacja lub stosowania wy-
nalazku wynika bezposrednio z tego stanu, przy
uwzglednieniu przecigine] wiedzy wiasciwe] dla
nawcy danaj dziadziny techniki,

4} mie uznaje przedmiotu zgfoszenia za rozwigzanie
nadajgce sig do przemyslowego stosowania,
w szczegolnosci jezeli stwierdzi nismoiliwoss jego
wykorzystania do uzyskania wytworu bad? zasto-
sowania opisanego sposobu w sensie technicz-
nym.

2. Urzad Patentowy wydaje decyzje, o ktdrej mowa
w art. 49 ustawy, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 1, a takie jezeli stwierdzi, 7a:
11 zgtoszony wynalazek jest wylaczony spod ochrony,
zgodnie z art. 29 ustawy,

2} wynalazek nie zostat przedstawiony w sposdb do-
statecznie ujawniajacy wszystkie istotne dane po-
trzebne do jego zrealizowania albo w zastrzeie-
niach patentowych zgtaszajgcy nie okreslit zakresu
tgdanej ochrony przez wskazanie chocby jednej ca-
chy technicznej odnoszgce] sig do przedmiotu zgto-
szania, o ktore] mowa w art. 33 ust. 3 ustawy,

3} ubiegajgcy sig o patent nie jest uprawniony do pa-
tentu.

3. Przed wydaniem decyzji, o kidre] mowa w ust. 2,
Urzad Patentowy wyznacza zgiaszajgcemu termin na
wypowiadzenia sig co do zebranych dowoddw i mata-
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riatow moggcych swiadczyc o braku ustawowych wa-
runkdw do uzyskania patentu.

4. Przepis ust. 3 stosuje sig odpowiednic, gdy brak
ustawowych warunkdw do uzyskania patentu dotyczy
tylko czesci zgloszenia.

5. Zglaszajgcy, godzac sie w catosci lub czesci z za-
rzutami przedstawionymi w mysl ust. 2, moia w wy-
znaczonym terminie wprowadzié do zgloszenia uzu-
pefnienia lub poprawki, ktdre jego zdaniem usuwajs
przeszkody do udzislenia patentu. Jezeli Urzad Paten-
towy stwierdzi, ze wprowadzone uzupetnienia i po-
prawki nie usuwajg wskazanych poprzednio przeszkod
do udziglenia patentu, nie jest obowizzany do wyzna-
czania nowego terminu na wypowiedzenie sig co do
tych przeszkod.

6. Brak odpowiedzi zgtaszajgcego w wyznaczonym
terminie, o ktorym mowa w ust. 2, nie zwalnia Urzedu
Patentowege od ponownego rozpatrzenia zasadnosci
wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu.

§ 33. 1. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu paten-
tu Urzad Patentowy moida:

1} zazgdac od zglaszajgcego, pod rygorem umorzenia
postgpowania, wprowadzenia okreslonych popra-
wek lub uzupeinien w dokumentacji zgloszenia
w zakresie potrzebnym do naleiytego przedstawie-
nia wynalazku oraz usunigcia z opisu wynalazku
zastrzezen i rysunkow fragmentdw sprzecznych
z porzgdkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
albo okreslajacych cechy i zalety, ktdrych wynala-
zek nie posiada, a takie okreslen fantazyjnych
i imion wiasnych, wydajac w tej sprawie postano-
wianie,

2) samodzielnie dokonad korekty opisu wynalazkuy, za-
strzezen lub rysunkow jedynie w celu usunigcia
nigistotnych usterek formalnych i innych oczywi-
stych pomytek oraz bteddw jezykowych, a takie
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2.

2. W przypadku wydania decyzji o udzielaniu paten-
tu w odniesieniu do czesci zgtoszenia, o ktdrym mowa
w art. 50 ust. 2 ustawy, Urzad Patentowy postanawia
jednoczesnie o dokonaniu zmiam w opisie, zastrzeie-
niach i rysunkach, wskazujac je wyrainie w sentencji
decyzji.

3. W przypadku okreslonym w ust. 2 zmiany w opl-
sig zgloszeniowym polegaja na usunigciu, do celow
publikacji opisu, jego wyrainie wyodrgbnionych cze-
5ci, przede wszystkim zastrzeZen patentowych, doty-
czacych wynalazkdw, na ktdre cdmawia sig ochrony,
a takie na dokenaniu poprawek o charakterze porzad-
kowym, ktore w zwiazku z tym s3 niezbedne, w szcze-
golnosci dotyczacych tytutu i okreslenia przedmiotu
wynalazku.

§ 24. 1. Do rozpatrywania zgtoszenia wzoru uzytko-
wego przepisy § 17—31, § 32 ust. 1 pkt 11 2 oraz
ust. 2—6, § 33, 35§ 36, z zastrzeZeniem ust. 2—5, stosu-
je sig odpowiadnio.

2, Urzad Patentowy wydaje decyzje o odmowis
udziglenia prawa ochronnego rownieZ w przypadku,

gdy stwierdzi, Ze zgfloszony wzor uzytkowy nie zaspo-
kaja Zadnej potrzeby odnoszacej sig do wytwarzania
lub korzystania z wyrobu (uZytecznosc rozwigzanial.

3. Sprawdzenie zgloszenia wzoru uZytkowego
obejmuje poza zakresem, o ktérym mowa w § 17, row-
niai stwierdzanie, czy zgloszenie to zawiaralo w dacie
zgtoszenia rysunek lub rysunki odnoszace sig do przed-
miotu wzoru.

4. Jeieli Urzad Patentowy w toku badania stwier-
dzi, e Zlozony w zgloszeniu wzor uzytkowego rysu-
nek nie ilustruje rozwigzania, stosuje sig odpowiednio
przepis § 32 ust. 2 pkt 2.

5. Zmiany w opisie zgloszeniowym, o ktdrych mo-
wa w § 33 ust. 3, mogs polegad na wykresleniu w opi-
sie, zastrzezeniach i rysunkach tych czesci, ktdre nie
mog3 byc usunigte, | dokonaniu niezbgdnych popra-
wek w tekscie. Wykreslenia i poprawki powinny byc
dokonane w sposcb zapewniajacy czytelnosc tekstu.

§ 35. 1. Wszelkie pisma Urzad Patentowy kieruje
pod adres podany przez zglaszajacego.

2. Jezeli zgtaszajacy dziata przez petnomocnika,
Urzad Patentowy kieruje pisma pod adres pefnomoce-
nika.

3. Nawniosek zgtaszajacego lub petnomocnika i po
wrniasianiu oplaty Urzad Patentowy dodatkowo dorg-
cza pisma pod kaidy wskazany przez nich adres.

§ 36. 1. W toku rozpatrywania zgfoszen wynalaz-
kow lub wzordw uiytkowych Urzad Patentowy moze,
na wniosek zglaszajgcego, wydac dowdd pierwszen-
stwa, o ktorym mowa w art. 19 ustawy.

2. Dowod pierwszenstwa, o ktdrym mowa wust. 1,
sktada sig o

1} zaswiadczenia Urzgdu Patentowego zawierajacego
nazwisko i imig lub nazweg zglaszajacago, tytut wy-
nalazku, jezaeli zostat on w zgloszeniu okreslony,
datg i numer zgloszenia oraz

2} kopii dokumentow wymienionych w art. 31 ustawy,
ktore zgiaszajacy dofgczyt do podania w zgloszeniu
dajacym podstawe do ustalenia daty tego zglosze-
nia. Urzad Patentowy potwierdza zgodnosc tych
kopii z oryginatem oraz zamieszcza informacje
o dokonanej przed wydaniem dowodu zmianie
zgtaszajgcego, jeieli taka zmiana miata miejsce.

3. Na zaswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1,
Urzad Patentowy zamieszcza adnotacjg o dacie uprzed-
niego pierwszenstwa, o jaka zgfaszajgcy ubiega sig
w przypadku wczesniejszego wystawiania wynalazku
na wystawie.

4. Zaswiadczenie opatruje pieczecia i podpisuje
osoba upowainiona na pismie przez Prezesa Urzedu
Patentowego.

§ 37. Urzad Patentowy po sprawdzeniu, Ie naleina
optata okresowa zostala uiszczona w terminie, doko-
nuje wpisu do rejestru o udzieleniu patentu oraz publi-
kuje opis patentowy, a takie wydaje uprawnionamu
dokument patentowy.
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§ 38. 1. Dokument patentowy, oprdcz elementdw
wymienionych w art. 54 ustawy, skfada sig z zaswiad-
czenia o udzieleniu patentu wskazujgcego uprawnio-
nego, numer patentu i tytut wynalazku.

2, Dokument patentowy, o ktdrym mowa w ust. 1,
opatruje pieczecia | podpisuje osoba upowaizniona do
tego na pismie przez Prezesa Urzedu Patentowego.

§ 39. W ogtoszeniu w ,Wiadomosciach Urzgdu Pa-
tentowego” o udzieleniu patentu podaje sig w szcze-
golnosci:

1} numer patentu,

2) datg i numer zgtoszenia,

3) datg ogloszenia o zgltoszaniu,

4) symbol migdzynarodowsaj klasyfikacji patentowej,
B) tytut wynalazku,

8) nazwisko i imig lub nazwe uprawnicnago,

7) nazwisko i imig twdrcy wynalazku.

% 40. 1. Do praw ochronnych na wzory uiytkows,
7 zastrzeZeniem ust. 2, przepisy § 37—39 stosuje sig
odpowiadnio.

2. Opisy wzordw uzytkowych nie podlegajg publi-
kacji. Opisy te udostgpnia sig odplatnie osobom trze-
cim na zgdanie w formie odbitek, a takie w biblioteca
Urzgdu Patentowego.

Hozdziat 5
Rozpatrywanie zgloszen migdzynarodowych

5 41. 1. Zgtoszenie migdzynarodowe, skladans
W urzgdzie przyjmujacym, powinno byc sporzadzona
w jezyku angielskim, francuskim lub niamisckim.

2. Wszystkie czesci zgtoszenia migdzynarodoweago
powinny byé ztozone w trzech egzemplarzach.

3. Podanie zgfoszenia migdzynarodowego powin-
no byé sporzgdzone na formularzu opracowanym
przez Biuro Migdzynarodowa.

§ 42, 1. Zgtoszenie migdzynarodowea, o ktdrym mo-
waw § 41 podlega oplacie za przekazanie oraz opfacie
migdzynarodowe] przewidzianej w regulaminie.

2. Optata za przekazanie, o ktorej mowa w ust. 1,
powinna byt uiszczona z gory. Optata ta moie byc tak-
ie uiszczona wciggu miesizca od dnia doreczenia we-
zwania Urzgdu Patentowego o jej wiszczania.

5 43. 1. O dokonaniu przez Biuro Migdzynarodowe
publikacji zgtoszenia migdzynarodowego, w ktdrym
zgtaszajgcy ubiega sig o uzyskanie ochrony w Polsce,
Urzad Patentowy zamieszcza informacjg w , Biulatynia
Urzedu Patentowego™.

2. Urzad Patentowy podejmuje postepowania
w sprawie zgloszenia migdzynarodowego, jako urzad
wyznaczony lub urzgd wybrany, po otrzymaniu, w ter-
minach przewidzianych w ukfadzie, kopii zgloszenia
migdzynarodowego, jego thumaczenia na jezyk polski
oraz optaty krajoweaj.

3. Thumaczenie, o ktérym mowa wust. 2, moie byc,
z wyjatkiem ttumaczenia podania oraz skrotu opisu,
zloZzone najpdiniej w terminie trzech miesigey od dnia
zloZenia wniosku.

4. Optata krajowa powinna byé uiszczona z gdry
wraz z wnioskiem. Opfata ta moie byc takze uiszczona
w Cciggu miesigca od dnia dorgczenia wezwania Urze-
du Patentowego do jej uiszczenia.

5. Ttumaczenie zgloszenia migdzynarcdowego,
o ktdrym mowa w ust. 2, powinno obejmowac:

1} podanie,

2} opis wynalazku lub wzoru uiytkowago,

3} zastrzeienia patentowe lub ochronne,

4} tekst zamieszczony na rysunkach,

5} skrot opisu wynalazku lub wzoru uzytkowego.

6. Thumaczenie zastrzedean, o ktdrych mowa w ust. 5
pkt 3, powinno zawierac tfumaczenie ich wersji pier-
wotna] i wersji zmieniongj na podstawie art. 19 uktadu
oraz thumaczenie kaidego oswiadczenia rloZonego
zgodnie z art. 19 ukiadu.

7. Przepis ust. 6 stosuje sig odpowiednio, jezeli czg-
sci  zgloszemia migdzynarodowego wymienione
w ust. 5 zmieniono na podstawie art. 34 ust. 2 ukiadu.

8. Ttumaczenie zgtoszenia migdzynarodowego po-
winno byé ztoione w trzech egzemplarzach, z wyjat-
kiem podania, kiére powinno byé ztoZzone w jednym
egzemplarzu.

9. Wraz z ttumaczeniem zgloszenia migdzynarodo-
wego naleiy, z zastrzezeniemn ust. 10, ztoZyé dokumen-
ty, o ktorych mowa w & 4 ust. 1 pkt 1—4, a takie
oswiadczenie wskazujgce podstawe prawa do patantu
lub prawa ochronnego oraz wskazanie tworcow i ich
adraesdw, jezeli nie zostali wskazani w podaniu.

10. Wymag ztozenia dowodu pierwszenstwa nie
obejmuje przypadku, gdy dotyczy on zgtoszenia doko-
nanego wczesnie] w Urzedzie Patentowym albo gdy
dowod taki, dostarczony Urzedowi Patentowemu,
zgodnie z regulaminem, przez Biuro Migdzynarodowe,
jest sporzgdzony w jednym z jezykdw, o ktorych mowa
woust. 13,

11. Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 3, powinny
byé ztozone w jednym egzemplarzu.

12. Jezeli dokumenty wymienione w ust. 8 zostaty
sporzadzona w jezyku innym nii polski, naleZy zataczyc
do nich, z zastrzezeniem ust. 13, tlumaczenie na jezyk
polski, podpisang przez ttumacza oraz poswiadczone
przez zglaszajgcego lub jego petnomocnika.

13. Przepis ust. 11 nie ma zastosowania do doku-
mentu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jeieli doku-
ment ten zostal sporzadrony w jezyku angielskim,
framcuskim, niemieckim lub rosyjskim albo zostalo za-
faczone do tego dokumentu tlumaczemie na jeden
z tych jerykow.

14. Jeieli Urzad Patentowy w toku postepowania,
o ktorym mowa w ust. 2, stwiordzi, e nie zostaty zto-
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zone bad? otrzymane z Biura Miedzynarodowego ko-
pia zgtoszenia migdzynarodowego | dokumenty, o kto-
rych mowa w ust. 9, wzywa do ich nadestania w wy-
Inaczonym terminie.

5 44. W postepowaniu, o ktdrym mowa w § 43 ust. 2,
Urzad Patentowy akceptuje przekazanie koresponden-
cji, odnoszacej sig do zgtoszenia migdzynarodowego,
telafaksem, jezeli oryginat pisma przekazanego ta dro-
03, Wraz z pismem przewodnim wskazujgcym na fakt
wczesniejszego przekazania, zostanie dostarczony do
Urzgdu w cizgu 20 dni od dnia takiego przekazania.

5 45, 1. Zgloszenie migdzynarodowe, w sprawis
ktorego Urzad Patentowy podjat postepowanie, jako
urzad wyznaczony lub urzgd wybrany, otrzymuje nu-
mer zgtoszenia krajowego.

2. Urzad Patentowy ogtasza w |, Biuletynie Urzedu
Patantowego” o zgloszeniach migdzynarodowych,
w zakresie ktorych podjeto postepowanie przed Urzg-
demn Patentowym, dziatajacym jako urzad wyznaczony
lub urzad wybrany.

§ 46. 1. Jeieli w zgloszeniu migdzynarodowym
brak jest sprawozdania z migdzynarodowego poszuki-
wania w odniesieniu do niektdrych czesci zgloszenia
uznanych przez Miedzynarodowy Organ Poszukiwan
jako niespetniajgce wymogu jednelitosci, to te czesci
zgtoszenia migdzymarodoweago, w zakresie, w jakim
Urzgd Patentowy uzna za niespefniajace wymogu jed-
nolitosci, uwaia sig za wycofane, a postepowanie w tej
czZesci umarza sig.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sig, jezeli zgtaszajacy, ma
wezwanie Urzedu Patentowego, ztofy cddzielne zgio-
szania i uigci za nie oplaty przewidziane dla zgtoszen do-
komanych bezposrednio w Urzedzie Patentowym.

Rozdziat &
Przepis koncowy

§ 47. Rozporzgdzenie wehodzi w fycie po uplywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Prezes Rady Ministrow: J. Buzek

Zalgczniki do mlpnnadzen ia Prezesa Rady Minisirow
zdnia 17 wrzenia 2001 1. (poz. 11181

WYMAGANIA FORMALNE .
DOTYCZACE ZGEOSZENIA WYNALAZKU | WZORU UZYTKOWEGO

. Wszystkie czedci zgtoszenia (opis, zastrzezenia, ry-
sunki oraz skrot opisu) powinny byc przedstawio-
ne w takisj formie, aby byly w petni czytelne we
wszystkich szczegatach po reprodukeji ze zmniej-
szeniem liniowym do 2/3.

. Zaden arkusz nie moze by¢ zlozony, zmigty ani roz-
darty i nie powinien miac sladdw scierania ani po-
prawiania, przebitek i napisow miedzy wierszami.
(Odstepstwa od tej zasady moga byc dopuszczone,
jezeli nie wywolujg one watpliwosci co do auten-
tycznosci trasci i nie utrudniajg dobrej reprodukcji.

. Powinna byc wykorzystana tylko jedna strona kaz-
dego arkusza.

Kazdy arkusz powinien byc wykorzystany pionowa,
tzn. krotsze boki powinny byc u géry i u dotu.

. Wszystkie czedci zgtoszenia powinny byé wykona-
ne na papierze gigtkim, mocnym, biatym, gtadkim,
nieprzezroczystym i trwakym. Dopuszcza sig jed-
nak, aby jeden egzemplarz opisu i jeden agzem-
plarz zastrzezan bylty wykonane na papierze prze-
bitkowym, a rysunki na nietamliwej kalce technicz-
nej.

a3

(5]

Es

m

@

Kazda czesc zgloszenia powinna rozpoczynac sig na
oddzielnym arkuszu.
. Jezeli jakas czesc zgtoszenia skiada sie z dwdch lub
wigksze] liczby arkuszy, to arkusze te powinny byc
e s0bg potaczone w sposdb umoiliwiajacy ich od-
rebne przeglgdanie.

-4

8. Arkusze powinny miec format A4 (297 mm x 210 mm).

9. Minimalne wymiary marginesow na arkuszach za-
wierajgcych podanie, opis, zastrzezenia i skrot po-
winny by¢ nastepujace: margines gorny pierwsza-
go arkusza opracz podania — 80 mm, margines
gorny innych arkuszy — 20 mm, margines lewy —
35 mm, marginas prawy — 20 mm, margines dol-
ny — 20 mm.

10. Minimalne wymiary marginesow na arkuszach za-
wierajacych rysunki powinny byé nastepujgce:
margines gorny — 25 mm, margines lewy —
35 mm, marginas prawy — 15 mm, margines dol-
ny — 10 mm.

. Arkusze nie mogs miec ramki ani pojedynczych li-
nii oddzielajgcych ktdrykolwiek z marginesdw od
reszty powierzchni arkusza.

12. Marginesy arkuszy powinny byc czyste.

13. Jeieli jakas czesc zgloszenia skiada sig z dwdch lul
wigkszej liczby arkuszy, to arkusze te powinny byc
kolejne ponumerowane cyframi arabskimi. Dla
kaidej czgsci zgfoszenia numeracja powinna byc
osobna, przy czym numery powinny byé umiesz-
czone posrodku kazdego arkusza u gory, poniiej
gornego marginesu.

14. Zaleca sig numerowanie kazdego pigtego wiersza
kaidego arkusza opisu, przy czym numery (5, 10,
15 itd.) powinny byc umieszczone po leweaj stronie
arkusza na prawo od marginasu.

—_
—
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15.

16.

17.

18.

18.

20.

2

jiry

22,

23

-

Podanie, opis, zastrzeZenia i skrot opisu powinny
by napisane na maszynia lub wydrukowana.
Odstep migdzy wierszami przy pisaniu na maszy-
nie powinien wynosic okoto & mm.

W razie koniecznosci wzory matematyczne i che-
miczne oraz rzadko spotykane znaki pisarskie, sym-
bole i litery greckie mogg by¢ napisane recznis.
Wazystkia teksty powinny byc sporzadzone w kalo-
rza czarnym, w sposab uniemoiliwiajacy ich tatwe
scieranie i tak, aby duze litery miaty wysokosc nie
mniejszg niz 2,1 mm.

Podanie, opis, zastrzedenia i skrit nie moga w tek-
£cie zawierad rysunkdw.

Opis, zastrzezenia i skrot mogg w tekscie zawierac
wzory matematyczne i chemiczne, z wyjgtkiem wy-
kazu sekwencji nukleotydow i aminokwasow, ktory
Zamieszcza sig na koncu opisu jako wykaz se-
kwencji”.

. Opis i skrot moga zawierac tablice; zastrzezenie

moie zawierac tablice tylko wtedy, gdy ze wzgledu
na przadmiot zastrzeZenia jest to konieczne.

Rysunki nie powinny zawiarac tekstu, z wyjatkiam
pojedynczych wyrazow, takich jak ,woda”, ,para”,
LOtwarte”,  zamknigte”, ,przekrdj AB” — gdy s3
one konieczne. Dopuszcza sig takie umisszczenia
w schemnatach technologicznych i schematach blo-
kowych kilku wyrazow niezbgdnych do zrozumie-
nia schematu.

Rysunki powinny byé wykonane starannie liniami
trwatymi, czarmymi, dostatecznie intensywnymi
i ostrymi. Mie moZna stosowac kolordw ani cienio-
wania.

3

24, Przekroje na rysunkach powinny byé ukognie kre-

skowane w sposob nieutrudniajacy czytania linii
odsylajgcych oraz linii gtdwnych.

25. Wszystkie cyfry, litery i linie odsylajace na rysun-

kach powinny byc wyrazne. Cyfr i liter nie naleiy uj-
mowac w nawiasy, kotka ani cudzystowy.

26. Wszystkie alemanty danej figury rysunku powinny

byc we wiasciwe] proporcji w stosunku do po-
zostatych elementow tej figury, chyba is uzycie
innej proporcji jest niezbadne dla czytelnosci figu-
ry.

27. Wysokosc cyfr i liter na rysunkach nie powinna byc

mniejsza niz 3,2 mm.

28. Na arkuszu rysunku moie znajdowac sig wiecej niz

jedna figura, lecz wyrainie oddzielone jedna od
drugiej. Zaleca sig stosowania pionowa) pozycji fi-
gur. Poszczegdlne figury powinny byc ponumero-
wane kolejno cyframi arabskimi.

29. Na rysunkach nie powinno by¢ oznaczen odsylajg-

cych, niewymienionych w opisie, | odwrotnie —
w opisie nie powinno byc oznaczen nisumieszczo-
nych na rysunkach. Oznaczenia odsylajace, doty-
czgce tych samych elementaw, powinny byd jadna-
kowe w catym zgtoszeniu.

30. Oznaczenia odsylajgce, umieszczone w tekscie opi-

su, powinny byc podkreslone.

. Jazeli rysunki maja duio oznaczen odsylajgcych,
zaleca sig dolgczenie do zgloszenia oddzielnego
arkusza, zawierajgcego wszystkie oznaczenia od-
sylajace | przyporzadkowame im wszystkie na-
wy alementdw nimi oznaczonych (wykaz ozna-
czan).

) WYMAGANIA DOTYCZACE .
DOKUMENTOW ZALACZONYCH DO ZGEOSZEMNIA WYNALAZKU | WZORU UZYTKOWEGO

. Dowod pierwszenstwa wynikajgcego z wczesniej-

szego zgtoszenia skiada sig z:

1) kopii lub odpisu takiego zgtoszenia, poswiadczo-
nego za zgodnosc z oryginatem przez wiasciwy
organ, w ktorym dokonano zgloszenia,

2) raswiadczenia wydanago przez organ wymie-
niony w pkt 1, wskazujacego date dokonania
zgtoszenia oraz, jezeli dotyczy, takie date wysta-
wienia wynalazku lub wzoru uzytkowego na wy-
stawie, o ktdrej mowa w art. 16.

Dowdd pierwszenstwa wynikajacego 2 wystawie-
nia wynalazku lub wzoru uzytkowego skiada sig z

1} zaswiadczenia kierownika wystawy o wystawie-
niu wynalazku lub wzoru uzytkowego na danej
wystawie; zaswiadczenie to powinno zawierac
nazwisko i imig lub nazwe wystawcy, nazwe
i miejscowosc, okras jej trwania, datg wystawie-
nia wynalazku lub wzoru uzytkowego, a takie
stwierdzenia toisamosci wystawionego przad-

miotu z zalaczonym opisem i rysunkiem tego
przedmiotu,

2) opisu i rysunku wystawionego przedmiotu,
ujawniajacych jego zasadnicze cechy technicz-
ne, poswiadczonych przez kisrownika wystawy
w sposob niebudzacy watpliwosci co do auten-
tycznosei tresci tych dokumentow,

3) dokumentu stwierdzajgcego, ze wystawa miafa
charakter wystawy migdzynarodowej oficjalnej
lub oficjalnie uznanej, w razie gdy wystawa byta
zorganizowsana za granicg.

3. Oswiadczenie o datach pierwszenstwa powinno za-
wierac:

1) nazwisko i imig lub nazwg zgtaszajgceqao,

2) tytut wynalazku lub wzoru uzytkowego,

3) numer zgtoszenia dokonanego w Urzedzie Pa-
tentowym, jezeli numer ten jest juz znany zgla-
sZajgcamu,
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4) pswiadczenie o zastrzezeniu przez zglaszajgcego
uprzedniego pierwszenstwa,

5} wyszczegdlnienie numerdw zastrzezen patento-
wych lub ochronnych wraz z odpowiadajacymi
poszczegdlnym zastrzaieniom datami uprzednie-
go pierwszenstwa; obok kazdej z tych dat nalezy
umigscic nazweg kraju, w ktorym dokonano odpo-
wiedniago zgtoszenia, oraz numer tego zgtosze-
nia albo mazwe, migjsce i kraj wystawy; rozumia
sig, @ zastrzezeniom, ktdre nie zostaty wymianio-
ne, odpowiada data pierwszenstwa ze zgloszenia
dokonanego w Urzedzie Patentowym,

6) podpis zglaszajgcego lub jego petmomocnika
oraz datg.

4. Oswiadczenie zgtaszajacego o podstawie do korzy-
stania z uprzedniego pierwszenstwa powinno za-
wiaraé:

1) nazwisko i imig lub nazwe osoby, na ktorg jest
wystawiony dowod pierwszenstwa,

2) nazwisko i Imig lub nazwe zgtaszajgcego,

3) tytuf wynalazku lub wzoru uZzytkowego oraz kraj,
datg i numer zgtoszenia lub oznaczenic wystawy,

4) wskazanie podstawy uprawnienia do korzysta-
nia z uprzedniego pierwszanstwa,

5} podpis zglaszajacego lub jego petmomocnika
oraz datg.

5. Zaswiadczenie o deponowaniu mikroorganizmu
powinno zawierac:

1) nazwe i adres instytucji depozytowej, w ktdrej
zloiono depozyt,

2) nazwisko i imig lub nazweg deponenta,
3) numer nadany depozytowi przez instytucje de-

pozytowsg.
6. W przypadku okraglonym w art. 239 ustawy patno-
mocnictwo  obejmuje  kopile  upowaiZnienia

i oswiadczenia, o ktorych mowa w tym artykule.

7. Jeiali dokument, o ktdrym mowa w ust. 1 zatgczni-
ka, sporzadzony zostal w innym jezyku niZ jezyvk
polski, angielski, francuski, niemiacki lub rosyjski,
nalezy zatgczyé do niego tlumaczenie na jeden
I tych jezyvkdw, podpisane przez ttumacza oraz po-
swiadczone przez zgiaszajgcego lub jego petno-
mocnika. Dokumenty te oraz ich tfumaczenia po-
winny byc pofgczone ze sobg w sposob dajacy
gwarancjg, ie s3 one identyczne pod wzgledem
tresci.

8. Jeiseli dokumeanty wymienione w ust. 2—5 zatgczni-
ka, a takie dowody, o ktdrych mowa w § 21 rozpo-
rzgdzenia, zostaty sporzadzone w innym jezyku niz
jezyk polski, naleiy zalgczyc do nich tlumaczenie
na jezyk polski. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosu-
je sig odpowisdnio.
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